Sygn. akt XXII GWo 36/15

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2015 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lipca 2015 r. w Warszawie
w sprawie z wniosku (...)Jw W. i (...) w M.

z udzialem K. B.

prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma PHU (...) w T.

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzieli¢ (...) w W. zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie K. B. naruszania praw do znakéw towarowych VW oraz VOLKSWAGEN (C. (...), C. (...), C. (...),
C. (...)), przez zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu — uzywania slownych znakéw towarowych VW
lub VOLKSWAGEN lub slowno-graficznych znakéw towarowych i w celu oferowania, wprowadzania do obrotu i
reklamowania kolpakdw, a takze oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek ze
znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...), w szczego6lnoéci naklejek na kotpaki,

2. o wycofanie z rynku oraz zniszczenie naklejek i kolpakéw oznaczonych znakami towarowymi VW lub
VOLKSWAGEN (C. (...), C. (...), C. (...), C. (...)), przez zajecie - na czas trwania procesu — naklejek i kolpakow
oznaczonych slownymi znakami towarowymi VW Iub VOLKSWAGEN lub slowno-graficznymi znakami
towarowymi , , stanowigcych wlasnos¢ obowigzanego i znajdujacych sie w jego posiadaniu, i oddanie ich pod dozoér
na koszt obowigzanego;

I1. udzieli¢ S. (...) a.s. w M. zabezpieczenia roszczen:

1. o0 zakazanie K. B. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma PHU (...) w T. naruszania praw do znakéw
towarowych SKODA (IR. (...), IR. (...), IR. (...), C. (...)), przez zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu
— uzywania slownych znakéw towarowych SKODA lub SKODA lub slowno-graficznego znaku towarowego w
celu oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania w tym celu kolpakéw, jak i oferowania, wprowadzania do
obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz S. (...) a.s., w
szczegoblnosci naklejek na kotpaki,

2. 0 wycofanie z rynku oraz zniszczenie naklejek i kolpakéw oznaczonych znakami towarowymi SKODA (IR. (...),
IR. (...), IR. (...), C. (...)), poprzez zajecie - na czas trwania procesu - naklejek i kolpakéw oznaczonych stownymi
znakami towarowymi SKODA lub SKODA lub slowno-graficznym znakiem towarowym , stanowigcych wlasnoéé
obowiazanego i znajdujacych sie w jego posiadaniu, i oddanie ich pod dozér na koszt obowiazanego;



III. zagrozi¢ K. B. obowiazkiem zaplaty na rzecz (...) w W. kwoty 500 (piecset) zlotych za kazdy dzien naruszenia
obowiazku, o ktéorym mowa w pkt I.1;

IV. zagrozié¢ K. B. obowigzkiem zaplaty na rzecz S. (...) a.s. w M. kwoty 500 (pieéset) zlotych za kazdy dzie naruszenia
obowiazku, o ktorym mowa w pkt I1.1;

V. w pozostalej czeSci wniosek oddali¢;

VI. wyznaczy¢ (...) w W. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem K. B. pow6dztwa obejmujacego roszczenia
zpkt L;

VII. wyznaczyé S. (...) a.s. w M. dwutygodniowy termin do wytoczenia wzgledem K. B. pow6dztwa obejmujacego
roszczenia z pkt II.
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UZASADNIENIE

26/06/2015 r. spotki prawa Republiki Federalnej Niemiec V. (...) w W. i Republiki Czeskiej S. (...) a.s. w M. wniosty
o udzielnie im zabezpieczenia roszczen:

1. okre§lonych w art. 9 rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.
tj. roszczen o zakazanie K. B. prowadzgcemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma PHU (...) w T. naruszania praw
przystugujacych (...) do znakéw towarowych VW oraz VOLKSWAGEN (C. (...), C. (...), C. (...), C. (...)),
poprzez zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu — uzywania slownych znakow towarowych VW lub
VOLKSWAGEN lub stowno-graficznych znakéw lub w celu oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania
kolpakoéw jak i oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek oznaczonych znakami
towarowymi zarejestrowanymi na rzecz (...), w szczego6lnosci naklejek na kolpaki,

2. okres§lonych w art. 9 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 286 p.w.p. 1j. roszczen o wycofanie z
rynku oraz zniszczenie naklejek i kolpakow oznaczonych znakami towarowymi VW lub VOLKSWAGEN (C. (...),
C.(...),C.(...),C.(...)), poprzezzajecie - na czas trwania procesu — naklejek i kolpakéw oznaczonych stownymi znakami
towarowymi VW lub VOLKSWAGEN lub slowno — graficznymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi na
rzecz (...), w ktorych posiadaniu jest obowiazany i oddanie ich pod dozér na koszt obowigzanego,

3. okreSlonych w art. 9 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 p.w.p., tj. roszczen o zakazanie naruszania praw
przystugujacych S. (...) a. s. do znakéw towarowych SKODA (IR. (...), IR. (...), IR. (...), C. (...)), poprzez zakazanie
obowigzanemu - na czas trwania procesu — uzywania stownych znakéw towarowych SKODA lub S. lub stowno-
graficznego znaku towarowego w celu oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania w tym celu kolpakow jak
i oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu naklejek oznaczonych znakami towarowymi
zarejestrowanymi na rzecz S. (...) a.s., w szczegolnosci naklejek na kolpaki,

4. okre§lonych w art. 9 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 286 p.w.p., tj. roszczen o wycofanie z
rynku oraz zniszczenie naklejek i kolpakéw oznaczonych znakami towarowymi SKODA (IR. (...), IR. (...), IR. (...),
C. (...)), poprzez zajecie - na czas trwania procesu — naklejek i kolpakéw oznaczonych stownymi znakami towarowymi
SKODA lub SKODA lub slowno-graficznym znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz S. (...) a.s., w ktorych
posiadaniu jest obowiazany i oddanie ich pod dozér na koszt obowigzanego.

Whiegli takze o zagrozenie obowiazanemu, na podstawie art. 756 281 k.p.c. w zw. z art. 1050' ¥ i 1051V k.p.c.,

nakazaniem zaplaty kwoty 500 zt za kazdy dzien naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 - na rzecz (...) i za
kazdy dzien naruszenia obowiazku, o ktérym mowa w pkt 3 na rzecz S. (...) a.s.



Sad ustalil, ze:

Uprawnieni — (...) w W. i S. (...) a.s. w M. s3 producentami samochodéw oraz czeéci i akcesoriéw samochodowych,
znanych i cieszacych sie dobra opinig wérod polskich konsumentow. (dowod: wyciagi z rejestrow przedsiebiorcow
k.30-118, katalog produktéw (...) k.119-170, katalog produktéw S. (...) a.s. k.171-190)

(...) stuzg prawa do wspolnotowych znakéw towarowych chronionych m.in. dla towaréw w 12 klasie klasyfikacji
nicejskiej (pojazdy, czeSci zamienne, akcesoria samochodowe):

- sfownego VOLKSWAGEN, zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego ( (...)) w A. pod nr
(...), z pierwszenstwem od 12/12/1997 r.;

- stownego VW zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 20/10/1999 r.;
- graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 12/12/1997 r.;

- graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od 20/09/2012 r. (dowod: Swiadectwa rejestracji
iwydruki z bazy (...) k.191-379)

S. (...) a.s. stuza prawa do znakéw towarowych chronionych m.in. dla towaréw w 12 klasie klasyfikacji nicejskiej
(pojazdy, czeéci zamienne, akcesoria samochodowe):

- stownego SKODA zarejestrowanego w (...) pod nr IR. (...), chronionego w Unii Europejskiej od 15/10/ 2008 1.
- stownego SKODA zarejestrowanego w (...) pod nr IR. (...), chronionego w Polsce od 11/03/2004 .
- graficznego zarejestrowanego w (...) pod IR. (...), chronionego w Unii Europejskiej od 15/10/ 2008 r.

- graficznego wspolnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszenstwem od
19/02/2003 r. (dowod: $wiadectwa rejestracji i wydruki z bazy (...)1 (...) k.380-412)

K. B. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod firma PHU (...) w T. w zakresie sprzedazy detalicznej czeSci i akcesoriow
do pojazdéw samochodowych (dowod: informacja z (...) 413) oferuje do sprzedazy, gléwnie korzystajac z portalu
internetowego allegro.pl., kolpaki opatrzone znakami towarowymi (...) i S. (...) a.s., m.in. o wygladzie: (dowéd:
wydruki ze stron internetowych k.414-531, 548-567) Naklejki ze znakami towarowymi VW i SKODA dostarczane
sgq kupujacemu oddzielnie od kolpakow: (dowdd: fotografie k.532-538, dowdd zakupu k.539) nie sg oryginalnymi
produktami uprawnionych. Ich jako$¢ jest bardzo niska. (dowod: o§wiadczenia k.540-547)

Obowigzany nie ma zgody (...) ani S. (...) a.s na uzywanie ich znakéw towarowych. (zaprzeczenie uprawnionych - brak
dowodu przeciwnego)

Sad zwazyl:

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktére reguluje go sposbéb caloSciowy, w szczegbdlnosci zasady jego rejestracji, wynikajace z
niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy rozporzadzenia o charakterze materialnoprawnym, jako cze$¢ acquis
communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego, znajdujgc bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo,
sq one powtdrzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Implementujgca ja ustawa
Prawo wlasno$ci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegoblnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wlasciwych przepiso6w prawa krajowego.



Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo wylgcznego i niezakl6conego uzywania wspolnotowego znaku
towarowego i zakazania osobom nie majacym jego zgody:

a. uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarow lub uslug;

b. uzywania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczno$ci lub podobiefistwa do znaku oraz identyczno$ci
albo podobienstwa towaréw lub ushug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobien-stwo ich skojarzenia.

c. uzywania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore nie
sa podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renomg w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzy$c albo jest szkodliwe
dla odré6zniajacego charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego (ust.1).

Zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnosci przemystowej, regulujacego ochrone praw
krajowych, osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadaé zaniechania naruszania
i usuniecia jego skutkow oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzySci, a w razie zawinionego naruszenia
naprawienia wyrzadzonej jej szkody. Zdefiniowane w ust. 2, naruszenie polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towardw;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczego6lnosci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem zarejestrowanym,;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardow, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$c lub by¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Kwalifikacja tego naruszenia dokonywana jest wg zasad obowigzujacych na tle art. 9 ust. 1b rozporza-dzenia, ze
wzgledu na obowiazywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, zmienio-nej obecnie Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych.

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé calo$ciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrozniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako calo$é¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktére nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta (tak wyrok Trybunalu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion ). Dwa znaki towarowe sa do siebie
podobne jezeli, z punktu widzenia okres$lonego kregu odbiorcéw, sa przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen). Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna moéwié zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich caloSciowego oddzialywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta (tak wyroki
Trybunalu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA ).

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak



wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo). CaloSciowa ocena
zaklada pewng wspélzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczeg6lno$ci podobienstwem znakéw oraz
podobienstwem towaréw/ushug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienistwa towaréw i ustug moze
by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie (zasada wzajemnej zaleznoéci - tak wyroki
Trybunalu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen , z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria
,Z18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix ).

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego
kregu odbiorcow moglaby zostaé skloniona do omylkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar
uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby
uznac, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsie-biorstw powigzanych ze soba gospodarczo (tak wyroki Trybunatu
229/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach polgczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing
Chiemsee Produktions , z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer ). Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposéb calo$ciowy, wedlug sposobu postrzegania okresSlonego
konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosSci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej
zalezno$ci miedzy podobiefistwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza (tak wyroki Trybunalu z
11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens , z 18/12/2008 r. w sprawie
C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01
Giorgio Beverly Hills iz 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog ).

Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéow, nalezycie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznoSci od kategorii
towarow lub uslug (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z
6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ). Przecietny konsument
rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roéznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter
odrozniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci
na rynku) (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11/11/1997 r. w
sprawie C-251/95 SABEL iz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon ).

Istnieje pewna wspolzalezno$¢é miedzy znajomoscia znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakterem odrézniajacym, im
bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrozniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie
wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomo$ci wsrdéd odbiorcow nalezy rozpatrzy¢ wszystkie
istotne okolicznoéci danego przypadku, w szczegblnosci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny
i okres jego uzywania, wielko§¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych
z okre$lonego przedsiebiorstwa, jak rowniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen
zawodowych (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke). Ciezar udowodnienia sily znaku
towarowego i jego odrbzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Z zalgczonych do wniosku $wiadectw rejestracji (...) i (...) oraz z wydrukéw z bazy (...) wynika wylgcznoéé
(..) w W.i8. (..) as. w M. uzywania krajowych i wspolnotowych znakéw towarowych VOLKSWAGEN i
SKODA , zarejestrowanych m.in dla pojazdéw i ich czeéci oraz akcesoribw samochodowych. Dla oznaczania
towar6ow identycznych (akcesoria samochodowe) i podobnych (emblematy, naklejki), obowigzany uzywa oznaczen
identycznych z zarejestrowanymi lub r6zniacych sie od nich zaledwie kolorystyka, zreszta tozsama ze stosowana przez
uprawnionego do znakéw (bialo-czarno-zielona). Potencjalni klienci obowigzanego moga wiec zostaé wprowadzeni w
blad co do pochodzenia oferowanych przez K. B. towaréw, w szczeg6lnos$ci moga oni uznac, ze dysponuje on zgoda
uprawnionych na wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towaréw lub jest gospodarczo powigzany z(...)iS. (...) a.s.,
co gwarantuje wysoka jako$¢ oferowanych przezen towaréw. Dzialalno$¢ obowigzanego narusza zatem podstawowsg
funkcje znakow towarowych, jaka jest oznaczenie pochodzenia towaru, moze takze negatywnie wplywaé na pelienie



przez znaki funkcji reklamowej, jakoSciowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszen prowadzi¢ moze do oslabienia
zdolnoéci odrdzniajacej znakow towarowych VOLKSWAGEN i SKODA .

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w
szczegolnosci:

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 §wiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem,;

c. przywoz lub wywoéz towaréw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Tak okre$lona wylacznoé¢ nie jest jednak nieograniczona. Art. 12 rozporzadzenia stanowi bowiem, ze wspolnotowy
znak towarowy nie uprawnia do zakazania uzywania w obrocie oznaczen dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci,
przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia geograficznego, czasu produkgeji lub tez innych wlasciwosci towardw, a takze
uzywania znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towarow, w szczegblnoSci bedacych
akcesoraiami lub czeéciami zapasowymi, pod warunkiem Ze uzywanie takie jest zgodne z uczciwymi praktykami w
przemysle i handlu. W rozpatrywanej sprawie wyjatek ten nie moze jednak by¢ zastosowany.

Interpretujac unormowanie art. 6 oraz 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisow
panstw czlonkowskich dotyczacych znakéw towarowych (odpowiadajacych art. 12 i 13 aktualnie obowigzujacego
Rozporzadzenia), Europejski Trybunal Sprawiedliwoéci stwierdzil, ze nie dopuszczalne jest uzywanie znakow
towarowych (B.) w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw marki B., jezeli sposob ich uzycia moglby
wywola¢ wrazenie co do istnienia zwigzkéw handlowych miedzy uprawnionym do znaku a uzywajacym go. Trybunat
uznal zarazem, ze z punktu widzenia regulacji wspélnotowych nie stanowi naruszenia prawa do znaku B. informacyjne
uzycie znakow B. w sformulowaniach typu: ,sprzedaz samochodéw B., naprawa oraz konserwacja samochodow
B.” (por. wyrok Trybunatu w wyroku z 23/02/1999 r., w sprawie C-63/97 B. A. oraz B. Nederland BV vs R. D.).

ETS rozwingl zaprezentowany poglad w wyroku z 17/03/2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 (...) Company i
G. (...) Finland Oy vs (...) Ltd Oy. Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne, Trybunal wskazal na istote i funkcje
prawa wylacznego na znak towarowy. Wyjasnil, ze ,,ograniczajac skutki praw przystugujacych wlascicielowi na mocy
art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony praw do
znaku z interesem swobodnego przeplywu towaréw i swobody $§wiadczenia ustug na wspoélnym rynku w sposéb
umozliwiajacy pehlienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakloconej konkurencji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw traktatu”. W powolywanym wyroku wskazal réwniez, ze
uzycie znaku towarowego przez osobe trzecia niebedaca jego wlascicielem jest niezbedne do wskazania przeznaczenia
towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to w praktyce jedyny sposéb podania odbiorcom zrozumialej
i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakléconej konkurencji na rynku tego
towaru.

Jak stanowi art. 102 rozporzadzenia, w przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany (obowiazany) naruszyt lub ze z jego
strony istnieje grozba naruszenia wspélnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegdlne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego. Stosuje rowniez takie §rodki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa
krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do art. 296 ust.
11 art. 286 p.w.p., stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego,
o bedacych wlasnoScia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i




materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegolno$ci moze orzec o ich wycofaniu z
obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Zgodnie z
art. 103, do sadow panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o za-stosowanie srodkéw tymezasowych (w
tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspodlnotowego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na mocy prawa tego
Panstwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia
sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnié nalezytg ochrone prawna, a obowigzanego
nie obciaza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomoéci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczeg6lnosci sad moze unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikéw postepowania na czas trwania
postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad uznal, ze wnioskodawcy nalezycie uprawdopodobnili przyszle roszczenia: zakazowe i o usuniecie skutkow
naruszenia (z art. 102 rozporzadzenia oraz z art. 296 ust. 11i art. 286 p.w.p.), a takze swdj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia. Aby nie wystapily niekorzystne dla (...) i S. (...) a.s. skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie
ochrony przystugujacych im praw. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania znakéow towarowych
VOLKSWAGEN i SKODA moze skutkowa¢ utrata ich zdolnoéci odrézniajacej i wartoéci ekonomicznej, narazajac
uprawnionych na szkode majatkowa i utrate reputacji. Wniosek o zabezpieczenie przyszlych roszczen
zasluguje zatem na uwzglednienie. Wnioskowane zajecie ograniczone zostalo jednak do towardéw stanowiacych
wlasno$¢é obowigzanego, tylko takie bowiem moga podlega¢ zniszczeniu na podstawie art. 286 p.w.p. w zw. z art. 102
ust. 2 rozporzadzenia.

Zastosowane przez Sad sposoby zabezpieczenia odpowiadaja tresci przyszlych roszczen. Zapewnia wnioskodawcom
nalezyta ochrone prawna, a obowiazanego nie obcigza ponad potrzebe, moze on bowiem prowadzi¢ dzialalnoéc

gospodarcza nie naruszajac praw i interesow gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 11 art.
747 pkt 1 k.p.c.)

Nieprzestrzeganie tymczasowych zakazow zagrozone bedzie obowiazkiem K. B. zaplaty na rzecz kazdego z
uprawnionych z osobna kwoty 500 zl za kazdy dzien niewykonania tymczasowych zakazéw okreslonych w pkt L.1. i

I1.1. (art. 756° w zw. z art. 1051 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyt uprawnionym dwutygodniowy termin, w ktérym pismo wszczynajace
postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.
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