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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia g lutego 2009 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant aplikant radcowski Inga Jaroszuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2009 r.
sprawy z powddztwa B p.l.c. z siedzibg w L (Wielka Brytania)
przeciwko S prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Sw S

- 0 ochrone prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego

1. zakazuje S prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa S w S naruszania
przystugujacych B p.l.c. w L praw do wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 001968403, 003363652
oraz 001916550, poprzez :

a. uzywanie koloru zielonego jako dominujacego na zewnetrznych powierzchniach budynkow,
konstrukeji i innych elementéw stacji benzynowej ,AS” zlokalizowanej w S, lub jakiejkolwiek
innej stacji benzynowej, w szczegolnosci na zewnetrznych powierzchniach zadaszonych
konstrukeji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na dachu budynku stacji, na
tablicach umieszczonych na filarach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami
tankowania paliwa, na szyldach znajdujacych sie nad kazdym ze stanowisk tankowania paliwa
informujacych o rodzaju paliwa dostepnego na danym stanowisku, tacznie ze stowno-graficznym
oznaczeniem o kolistym ksztalcie, nawigzujacym do wizerunku kwiatu, ktérego centralna cze$¢
jest biala, okrag otaczajacy biale centrum jest zotty, zas zewnetrzna warstwa stanowigca

kompozycje drobnych elementow ma kolor zielony,



b. uzywanie stowno-graficznego oznaczenia o kolistym ksztalcie, nawigzujacego do wizerunku
kwiatu, ktorego centralna czes¢ jest biala, okrag otaczajacy biate centrum jest zoétty, zas
zewnetrzna warstwa stanowigca kompozycje drobnych elementéw ma kolor zielony, na
jakimkolwiek elemencie wskazanej stacji benzynowej lub znajdujacym sie w jej sasiedztwie albo
elemencie jakiejkolwiek innej stacji benzynowej lub elemencie znajdujacym sie w sasiedztwie
jakiejkolwiek innej stacji benzynowej (wlaczajac w to elementy wystroju wewnetrznego), na
jakimkolwiek szyldzie, tablicy lub w jakikolwiek inny sposéb;

2. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

3. oplate ostateczng ustala na kwotg 500 (piecset) zlotych i uznaje za pobrang od powoda w
calosci;

4. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 1.357 (tysigc trzysta piecdziesiat siedem)

zlotych, tytutem zwrotu kosztéw procesu.

UZASADNIENIE

B p.l.c. w L wniosto:

1. zakazanie pozwanemu naruszania przystugujacych powodowi praw z rejestracji wspolno-
towych znakow towarowych nr nr 000001991, 001142363, 001968403, 003363652 i 001916550 przez
zakazanie :

a. uzywania koloru zielonego jako dominujacego na zewnetrznych powierzchniach wszelkich
budynkow, konstrukcji i innych elementéw znajdujacych sie na stacji benzynowej ,AS”
zlokalizowanej w S lub jakiejkolwiek innej stacji benzynowej, w szczegdélnosci na
zewnetrznych powierzchniach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami
tankowania paliwa, na dachu budynku stacji, na tablicach umieszczonych na filarach
zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na
znajdujacych sie nad kazdym ze stanowisk tankowania paliwa szyldach informujacych o
rodzaju paliwa dostepnego na danym stanowisku;

b. uzywania oznaczenia stowno-graficznego o kolistym ksztalcie, nawiazujacym do wizerunku
kwiatu, ktorego centralna czesc jest biala, okrag otaczajacy biate centrum jest zotty, zas
zewnetrzna warstwa stanowigca kompozycje drobnych elementéw ma kolor zielony, na
jakimkolwiek elemencie ww. stacji benzynowej lub znajdujacym sie w jej sasiedztwie albo
elemencie jakiejkolwiek innej stacji benzynowej lub elemencie znajdujacym sie w sasiedztwie
jakiejkolwiek innej stacji benzynowej (wlaczajac w to elementy wystroju wewnetrznego), na

jakimkolwiek szyldzie, tablicy lub w jakikolwiek inny sposob.



2. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanego do publicznej wiadomosci okreslonej tresci
informacji o wyroku, we skazanej przez powoda formie, lub orzeczenie o publikacji sentencji
wyroku.

3. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztow procesu.

W uzasadnieniu powdd wyjasnil, ze spotka prawa angielskiego B plc jest jednym z
najwiekszych koncernow paliwowych dzialajacych od wielu lat na rynku miedzynarodowym
Pierwsza w Polsce stacja benzynowa BP zostata otwarta w 1995 r. Dla identyfikacji nalezacych do
niego stacji benzynowych, powod, konsekwentnie od wielu lat, uzywa kolorystyki ze zdecydowa-
na dominacja zieleni, niekiedy z dodatkiem elementow w kolorze zottym. Kolorystyka
wykorzystywana takze w akcjach reklamowych, stala sie tatwo rozpoznawalnym symbolem ustug

$wiadczonych przez powoda.

B plc jest uprawniony do graficznych wspélnotowych znakow towarowych,
zarejestrowanych przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami :
v' 000001991 (data zgloszenia 1 IV 1996 r., data rejestracji 1 VI 2001 1.),

v' 1142363 (data zgloszenia 16 IV 1999 r., data rejestracji 12 Il 2001 1.),

v 1968403 (data zgloszenia 22 XI 2000 r., data rejestracji 19 XII 2002 1.),

v' 3363652 (data zgloszenia 19 IX 2003 r., data rejestracji 18 X 2005 1.),

v' 1016550 (data zgtoszenia 19 X 2000 r., data rejestracji 8 IX 2003 r.)

dla towarow z klasy 4 klasyfikacji nicejskiej, m.in.: paliw, dodatkéow niechemicznych do olejow i
paliw, smarow i srodkdw smarowych, olejow silnikowych oraz dla ustug z klasy 37, m.in. ustug

$wiadczonych przez stacje obstugi pojazdow i stacje paliw.

W 2007 r. powdd stwierdzit, ze S stosuje na Stacji benzynowej ,AS” zlokalizowanej w S
oznaczenia podobne do chronionych na jego rzecz wspdlnotowych znakow towarowych.
Wezwany do zaprzestania naruszen praw z rejestracji, pozwany odrzucil roszczenia powoda.

Stacja benzynowa ,AS” nadal prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, sprzedajac paliwo.

Powod odwotal sie do przystugujacego mu z rejestracji wylacznego uprawnienia do
oznaczania produktéw lub ustug wspolnotowymi znakami towarowymi oraz zakazywania
osobom nie posiadajacym jego zgody, uzywania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku
ktérego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do wspolnotowego znaku towarowego
oraz identycznosci lub podobienstwa towaréow lub ustug, ktérych dotycza znak i oznaczenie,
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, obejmujace prawdo-
podobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Jako podstawe prawng
powodztwa wskazatl przepisy art. 9, art. 92, art. 99 rozporzadzenia Rady (WE) Nr 40/94 z 20 XII

1993 1. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego w zw. z art. 287 oraz art. 296 p.w.p.



Podkreslit identyczno$¢ towarow i ustug oferowanych przez strony oraz podobienistwo
oznaczen pozwanego i wspolnotowych znakéw towarowych B. Wysoka zdolno$é odrozniajaca
znakéw zawierajacych elementy w charakterystycznym zielonym kolorze, przeklada sie na ich
dobra rozpoznawalnos¢ wsrod odbiorcow, identyfikujacych towary i uslugi oferowane pod
znakami BP jako pochodzace od powoda. Wyniki badan rynkowych potwierdzaja, Ze kolorystyka
jest elementem odrézniajacym stacje benzynowe prowadzone przez koncern BP od stacji innych
przedsiebiorcow. Dystynktywnosc¢ znakéw towarowych powoda wzmacnia pozytywny wizerunek
marki BP wsréd kierowcow. Kojarzy sie ona z wysoka jakoscig paliwa i obstugi, elegancja i

estetyka stacji, z bardzo dobrze zorganizowanymi programami lojalnosciowymi.

Dobra rozpoznawalnos¢ kolorystyki stacji oraz renoma znakéw towarowych B plc
uzasadniaja twierdzenie, ze dzialania pozwanego polegajace na stosowaniu koloru zielonego i
uzywaniu logo odwzorowujacego znak CTM-001916550 na oznaczenie jego stacji groza ryzykiem
wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia oferowanych przez S towaréw i ustug.
Wskazuje to na wyrazng intencje podszywania sie pozwanego pod koncern B i $wiadomego

wprowadzenia w biad nabywcow. (k.1-353)

S prowadzacy dzialalnos$é¢ gospodarcza pod nazwa S w S wniost o oddalenie
powodztwa i zasadzenie kosztow procesu. Zarzucil brak biernej legitymacji procesowej
poniewaz grunt i obiekty stacji benzynowej stanowia wspotwlasnos¢ S, jego bylej zony i
pozwanego, obecnie toczy sie proces o zniesienie wspotwlasno$ci. Dziatalnos¢ gospodarcza -

restauracje, market i bar, prowadzi w tym miejscu takze K.

Pozwany zarzucil brak podstawy faktycznej roszczen, gdyz oferowane przez strony
towary i ustugi nie s3 identyczne, a w zakresie uzywanych barw i znakéw brak jest wysokiego
podobienstwa. Oznaczenia uzywane przez pozwanego s3 odmienne od znakéw powoda zaréwno
co do formy stowno-graficznej, kompozycji elementéw, uzytych ksztattow i wielkosci, proporcji
miedzy poszczegolnymi barwami. Na te okolicznos¢ zaoferowat dowody z zeznan swiadkow R i
W. Pozwany przyznal, ze prowadzi stacje benzynowa przedstawiona na fotografiach ztozonych
do akt przez powoda. (k.254-278) Wyjasnil, ze nieruchomo$¢ jest obecnie przedmiotem
wywlaszczenia, obiekty zostang wykupione przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych w E.

Postepowanie jest na ukonczeniu. (k.371-372)

Sad postanowil o oddaleniu wnioskow dowodowych pozwanego poniewaz ocena ryzyka
konfuzji nalezy do Sadu orzekajacego w sprawach o naruszenia praw z rejestracji wspolnotowych

znakow towarowych. (k.372)



Poniewaz odpis pozwu zostal doreczony S 23 XII 2008 r. (k.380, 384), rozstrzygajac w
sprawie, Sad pominal, jako spoznione, twierdzenia pozwanego przedstawione na rozprawie w

dniu19 I 2009 1. (art. 479" § 2 k.p.c.)

Bezsporne w sprawie jest, ze :

Spotka prawa angielskiego B plc w L jest jednym z najwiekszych koncernow paliwowych.
Jej sie¢ obejmuje 30 tysiecy stacji na calym $wiecie w ponad 100 krajach. W Polsce B dziala od
1995 1. (tak tez informacje i publikacje prasowe k.38-42)

Dla identyfikacji prowadzonych przezen stacji benzynowych, powdd od wielu lat
konsekwentnie uzywa kolorystyki ze zdecydowang dominacja zieleni, niekiedy z dodatkiem
zottych elementow. Wykorzystywana w akcjach reklamowych kolorystyka stala sie tatwo
rozpoznawalnym symbolem ustug $wiadczonych przez spotke B.

(tak tez wyniki badan z maja 2006 r. k.315-353)
Powdd jest uprawniony z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych:

1. graficznego - nr 000001991 (zgloszenie 1 IV 1996 r., rejestracja 1 VI 2001 1.) :

zarejestrowanego m.in dla nastepujacych towardw : smary, paliwa, oleje przekladniowe, oleje
hydrauliczne (klasa 4) oraz ustug : smarowanie pojazdow, konserwacja, czyszczenie i naprawa,
wykonywanie ochrony antykorozyjnej pojazdow, mycie pojazddw, stacje obstugi pojazdow,

naprawa tapicerki w pojazdach, wymiana opon i naprawy (klasa 37).

2. graficznego - nr 1142363 (zgloszenie 16 IV 1999 ., rejestracja 12 111 2001 1.)

zarejestrowanego m.in. dla nastepujacych towardw : paliwa, dodatki niechemiczne do olejow i

paliw, smary i $rodki smarowe, oleje silnikowe, (klasa 4) oraz uslug : zabezpieczenia



antykorozyjne do pojazdéw, czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana oleju, konserwacja
i naprawa samochodow, pojazdow i przyczep, mycie pojazdéw mechanicznych, zaktadanie i
naprawy opon do pojazdow, ustugi pralnicze, konserwacja, czyszczenie i reperacja skory, ustugi

$wiadczone przez stacje obstugi pojazdow (klasa 37).

3. graficznego - nr 1968403 (zgloszenie 22 XI 2000 r., rejestracja 19 XII 2002 r.)

zarejestrowanego m.in. dla nastepujacych towarow : paliwa, dodatki niechemiczne do olejow i
paliw, smary i $rodki smarowe, oleje silnikowe (klasa 4) oraz ustug : zabezpieczenia
antykorozyjne do pojazddw, czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana oleju, konserwacja
i naprawa samochodow, pojazdow i przyczep, mycie pojazdéw mechanicznych, zakladanie i
naprawy opon do pojazddéw, ustugi $wiadczone przez stacji obstugi pojazddw i stacje paliw do

pojazddéw (klasa 37).

4. graficznego - nr 3363652 (zgtoszenie 19 IX 2003 1., rejestracja 18 X 2005 r.)

eed 8 D

zarejestrowanego m.in. dla nastepujacych towaréw : paliwa, dodatki niechemiczne do olejow i
paliw, smary i $rodki smarowe, oleje silnikowe (klasa 4) oraz ustug : zabezpieczenia
antykorozyjne do pojazdéw, czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana oleju, konserwacja
i naprawa samochodow, pojazdow i przyczep; mycie pojazdéw mechanicznych, zakladanie i
naprawy opon do pojazddw, ustugi $wiadczone przez stacji obstugi pojazddéw i stacje paliw do

pojazdow (klasa 37).

5. graficznego - nr 1916550 (zgloszenie 19 X 2000 r., rejestracja 8 IX 2003 1.)



zarejestrowanego m.in. dla nastepujacych towaréw : paliwa, dodatki niechemiczne do olejow i
paliw; smary i $rodki smarowe, oleje silnikowe (klasa 4) oraz ustug : zabezpieczenia
antykorozyjne do pojazdéw, asfaltowanie; czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana
oleju, konserwacja i naprawa pojazdéw ladowych i przyczep; mycie pojazdéw mechanicznych;
zakladanie i naprawy opon do pojazddw, ustugi swiadczone przez stacji obstugi pojazdow i stacje

paliw do pojazdow (klasa 37). (tak tez $wiadectwa rejestracji OHIM k.43-253)

Pozwany prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa S, sprzedajac paliwa ptynne i inne
produkty oraz $wiadczac ustugi w zakresie obstugi i tankowania pojazdéw. Oferowane przez
Zygmunta Swiatka towary i ustugi sa tozsame z tymi, dla ktérych zarejestrowane zostaly na rzecz
powoda wspolnotowe znaki towarowe nr nr 000001991, 001142363, 001968403, 003363652 i
001916550. Na stacji benzynowej ,AS”, zlokalizowanej w S stosuje oznaczenia kolorystyczne,
graficzne i stlowno-graficzne podobne do znakéw B plc. Identycznos¢ towarow i ustug oraz
wysoki stopien podobienistwa oznaczen pozwanego oraz znakoéw towarowych powoda CTM-

001968403, 003363652 i 001916550 wywoluja ryzyko powstania u nabywcow konfuzji co do

pochodzenia oferowanych im towarow i ustug.




(dowod : fotografie k.254-278, faktura k.279, zaswiadczenie o prowadzeniu dzialalnosci

gospodarczej k.280)

Sad Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyt

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie
wspdélnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L. 94.11.1 z dnia 14 [ 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146),
ktore reguluje w sposob catosciowy kwestie zwigzane ze wspdélnotowymi znakami towarowymi
dla towaréw lub ustug, w szczegdlnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich
ochrone. Przepisy Rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element
polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W zasadzie stanowia one
powtdrzenie regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 XII 1989 r. majqcej na
celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych.
Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam,
gdzie brak odpowiedniego unormowania w Rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w

jakim odsyta ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Prawo znakow towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakldoconej
konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym
przedsiebiorstwa powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciggania do siebie klientéw dzieki wysokiej
jakosci ich towardéw lub ustug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrdzniajacych,

pozwalajacych na ich zidentyfikowanie (por. wyroki Trybunatu z dnia 17 X 1990 r. w sprawie



C-10/89 HAG, z 4 X 2001 1. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club)

Wspdlnotowy znak towarowy uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6), skuteczng na
terenie calej Wspolnoty, a od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak
rejestrowany jest przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na okres 10 lat od
daty dokonania zgloszenia (art. 46), z mozliwoscia przedtuzenia okresu ochrony. Prawa z

rejestracji sa skuteczne wobec 0s6b trzecich z dniem publikagji. (art. 9 ust. 3 zdanie pierwsze)

Wspolnotowy znak towarowy moze skladac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna

przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, facznie z nazwiskami, rysunkow,

liter, cyfr, ksztattu towarow lub ich opakowan, pod warunkiem, Ze oznaczenia takie umozliwiaja
odrdznianie towarow lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych

przedsiebiorstw. (art.4) Podstawowa jego funkcja jest zagwarantowanie konsumentowi lub

konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odroznienia, bez ewentualnos$ci wprowadzenia w blad, tego towaru lub ustugi od
towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77

Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 1. w sprawie C-299/99 Philips)

Zgodnie z art. 95 ust.1 Rozporzadzenia, sady uznaja wspolnotowy znak towarowy za
wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia
lub uniewaznienie. Wszelkie twierdzenia, odnoszace sie do niewaznosci lub wygasniecia prawa
z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego Sad uwzglednia wiec wylacznie wéwczas, gdy sa

one objete pozwem wzajemnym.

Dla niniejszych rozwazan istotny jest przepis art. 9 Rozporzadzenia, ktdéry przyznaje

wlascicielowi prawo wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz
prawo zakazania osobom trzecim czynienia z niego uzytku w obrocie gospodarczym.
Niezmiernie doniosly ust. 1. wskazuje, ze znak towarowy jest dobrem, ktérego wartosé
wyznaczaja nie tylko korzysci plynace dla uprawnionego z funkcji oznaczenia pochodzenia.
Zawiera bowiem negatywna definicje znaku, okreslajac sfere zakazdéw, jakie uprawniony jest
wladny ustanowic¢ wobec 0sdb trzecich.

[ tak, wspolnotowy znak towarowy przyznaje uprawnienie do zakazania wszelkim
osobom, ktore nie posiadaja zgody wiasciciela, uzywania w obrocie handlowym :
a. oznaczenia identycznego ze znakiem wspolnotowym dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, w przypadku ktorego z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do

wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug




ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad

opinii publicznej, ktore obejmuje réwniez prawdopodobienstwo ich skojarzenia;

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wspdlnotowego w odniesieniu do
towarow lub ustug, ktore nie s3 podobne do tych, dla ktdérych zarejestrowano znak
wspolnotowy, w przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspolnocie i gdy uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysc¢ albo jest szkodliwe dla

odrozniajacego charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Przepis ten sankcjonuje trzy odmienne sytuacje, powdd wystepujacy na droge sadowa z
zadaniem zakazania pozwanemu naruszania jego prawa z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego powinien wskaza¢ podstawe prawna dochodzonych roszczen i okolicznosci
faktyczne oraz udowodnic¢ spelnienie wszystkich przestanek okreslonych w pkt a., b. lub c. art. 9

ust. 1.

Zakaz okreslony w art. 9 ust.1 ma charakter zbiezny ze wzgledna podstawa odmowy
rejestracji wskazang w art. 8 ust.1, stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji
istotne znaczenie mie¢ bed3 rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji odnoszace sie, co do
zasady, do identycznosci lub podobienistwa towarow lub ustug. Kwestie te byly takze
przedmiotem oceny na gruncie przepisow powolywanej wyzej Dyrektywy. Poglady sadow
wspolnotowych cechuje w tym zakresie duza jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych
orzeczeniach powolywane s3 tezy wczesniejszych wyrokow i opinii, do ktorych, jako majacych
istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku

towarowego, Sad pragnie sie odniesc¢.

Ocena podobienstwa / identycznosci znakéw powinna sie opiera¢ na ich
zgodnosci graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne
znaki i oznaczenia nalezy poréwnywacé calosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy
odrozniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, s3 one przynajmniej czesciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01

Matratzen i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 Kiap Mou)

Identycznos$¢ porownywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia
wystepuje wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie
niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta roznicami. Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna moéwic¢ zaledwie o

podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
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znakow i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 III
2003 1. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentow, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-
informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de
produits concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé),
przy czym poziom uwagi konsumentow moze sie roznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii
przedmiotowych towaréw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P
Picasso, wyrok Sadu z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego
poréwnania roznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na zachowany w pamieci
niedoskonaly obraz tych znakéw. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze
im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych
cech lub jego renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI
1999 1. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL z
29 [X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z

21 I 2006 1. w sprawie T-214/04 POLO, z 51V 2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin)

Przy ustalaniu identycznosci towardéw lub uslug nalezy sie kierowaé¢, w pierwszym
rzedzie, ich przynaleznoscia do tych samych klas towaréw lub ustlug wedlug klasyfikacji
nicejskiej. Oceniajac podobienstwo towarow (ustug) nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie rodzaj towaréw lub
ustug, ich przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa
sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki
Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo, z 8 VII

2004 1. w sprawie T-203/02 Vitafruit, z 4 V 2005 r. w sprawie T-359/02 Star TV)

Catosciowa ocena zaklada pewna wspolzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakow towarowych oraz podobienstwem
towaréw lub ustug, ktorych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa miedzy
oznaczonymi towarami lub uslugami moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem
podobienistwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - por.
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin,
z 14 X 2006 1. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

11



W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
(like-lihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby
uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie
z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-
39/97 Canon, z 4 V 1999 r. Rec. str.I-5507, w sprawach polaczonych C-108/97 i C-109/97
Windsurfing Chiemsee, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 23 11l 2006
r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegolnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen, a podobienstwem towaréw lub ustug, ktorych one dotycza. (por.
wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills, z 11 V 2005 r. w sprawie T-
31/03 Grupo Sada, wyrok ETS z 23 Il 2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczen powinna sie opiera¢ na wywieranym przez
nie calosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odroézniajacych i
dominujacych (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 r. w
sprawie T-uy/02 Chufafit, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 ORO SAIWA), przy szczegolnym
uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Nie mozna wykluczyé, ze
podobienstwo koncepcyjne moze stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, w
przypadku gdy wczesniejszy znak ma charakter szczegoélnie odrdzniajacy - samoistny lub
wynikajacy z jego powszechnej znajomosci, jaka cieszy sie wsrdd odbiorcow. (tak wyrok Sadu z
14 X 2006 1. w sprawach polaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, bedacego czescia zlozonego znaku
towarowego, za element odrdzniajacy i dominujacy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak
wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. w
sprawie T-u17/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako
calos¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegolnych elementdéw (por. wyroki ETS z 1 XI 1997 r.
w sprawie C-251/95 SABEL, z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie
dominujace i odrézniajace cechy oznaczenia s3, co do zasady, najlatwiej zapamietywane.
(por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Zawarty w znaku element opisowy nie moze by¢ uznany za dominujacy bowiem
ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nie moze by¢ oparta na elementach nie
podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakéw towarowych. (por. wyrok Sadu z 5 IV
2006 1. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktory nie zawiera jakiegokolwiek

elementu opisowego dla okreslonej kategorii towaréw lub ustug posiada charakter
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wysoce odrozniajacy. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P Picasso) Nadaje to
ogromng wage elementowi dominujacemu znaku towarowego, ktory konsument zauwaza i
zapamietuje. Dlatego koniecznos¢ oceny ogoélnego wrazenia, jakie wywotuje oznaczenie, nie
wyklucza analizy kazdego jego skladnika w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok

Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad Wspdlno-

towych Znakow Towarowych i Wzorow Przemystowych uznal, ze :

Wszystkie objete pozwem znaki towarowe B zostaly zarejestrowane dla ustug w klasie 37
(stacje obstugi pojazdéw, ushugi stacji paliwowych), tozsamych z ustugami $wiadczonymi przez S
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa S. Mamy zatem w tym przypadku do
czynienia z identyczno$cia ustug w rozumieniu art. 9 Rozporzadzenia . Wszystkie znaki zostaly
zarejestrowane w klasie 4 m.in. dla paliw, takich jakie bezspornie oferuje do sprzedazy pozwany.

Takze w tym zakresie mozna stwierdzi¢ identycznos¢ towarow w rozumieniu cyt. przepisu.

Wspolnotowy znak towarowy CTM-001916550 ma wysoce odrozniajacy charakter. Nie
zawiera on zadnych elementéw opisowych, catkowicie abstrahujac od towarow i ustug, dla
ktorych zostal zarejestrowany. Uzywanie przez pozwanego dla takich samych towaréw i ustug
bardzo podobnego oznaczania graficznego, wywoluje wysokie prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad nabywcéw. S3 nimi posiadacze samochodéw, kierowcy, z reguly
postrzegajacy znaki i oznaczenia z dalszej odlegtosci. W przypadku znaku powoda CTM-
001916550 i przeciwstawionego mu oznaczenia pozwanego, w ogolnym wrazeniu zwracaj3 oni
uwage na ksztalt i kolorystyke (zielono-zotto-biala). Elementy roznigce znak i oznaczenie
(ksztalt platkow, wpisane w oznaczenie litery AS) dostrzegalne dopiero z blizszej odlegtosci, nie

eliminujac ryzyka konfuzji. Uzywajac takiego oznaczenia pozwany narusza prawa powoda.

Wysoka zdolnos¢ odroézniajaca per se albo ze wzgledu na renome, czy powszechna
znajomos$¢, ktdra znak cieszy sie wsréd nabywcow dodatkowo zwieksza niebezpieczenstwo

wprowadzenia w biad.
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Znak CTM-o001916550 stanowi jeden z elementéw graficznych znakéw towarowych
zarejestrowanych pod numerami 001968403 i 003363652. Jest w nich, obok, slabiej
wyeksponowanego, stlownego elementu bp, wskazujacego wprost przedsiebiorce, najbardziej
dystynktywny, dlatego tez uzywanie przez pozwanego wskazanego oznaczenia rodzi ryzyko
konfuzji, co jest decydujace dla uznania, ze ma tu miejsce takze naruszenie praw powoda z

rejestracji znakéw towarowych CTM-001968403 i 003363652.

Wspdlnotowy znak towarowy zarejestrowany pod nr oooooigo1 (k.43 - k.255, 259, 261,
262, 269, 273) przedstawia stacje benzynowg, operujac biato zielong kolorystyka. Ma charakter
zdecydowanie opisowy, aczkolwiek nie jest catkowicie pozbawiony zdolnos$ci odrdzniajacej. Przy
jego poréwnaniu z oznaczeniami pozwanego, czyli z wygladem stacji AS w S nalezy uwzgledniaé
wszystkie elementy graficzne, a nie, jak chce tego powdd, wylacznie zielong kolorystyke.
Znakiem towarowym powoda nie jest kolor zielony lecz przedstawienie stacji benzynowej w

takiej kolorystyce. B plc nie moze zasadnie twierdzi¢, ze samo uzycie przez konkurencyjnych

przedsiebiorcéw zielonego koloru dla oznaczania ich towardw i uslug stanowi naruszenie jego

praw z rejestracji. W odréznieniu od wzoréw Wspdlnoty zawarte w znaku towarowym elementy

wynikajqce z cech o charakterze funkcjonalnym, sa brane pod uwage przy dokonywaniu oceny

ogolnego podobienistwa znaku i przeciwstawianego mu oznaczenia.

Jakkolwiek zielony kolor przewaza w zasadniczych elementach konstrukcyjnych stacji
benzynowej AS w S (zadaszenia i podtrzymujace je filary, tablice i szyldy informacyjne) to ogolne
wrazenie jakie sprawia stacja benzynowa pozwanego istotnie rézni sie od ogolnego wrazenia
wywolywanego przez wspodlnotowy znak towarowy powoda. W rozpatrywanej sprawie, wyglad,
ksztalty, linie, proporcje, rozmieszczenie poszczegolnych elementéw znaku i oznaczenia s3
decydujace dla stwierdzenia nieistnienia podobienistwa w stopniu wywotujacym ryzyko konfuzji
u nabywcéw.

Powyzsze uwagi odnosza sie takze do wspdlnotowego znaku towarowego
zarejestrowanego pod nr oo1142363 (k.65 - k.255, 259, 261, 262, 269, 273). Znak ten zawiera
ponadto wyraznie widoczny, wysoce odrozniajacy stowny element BP, dodatkowo eliminujacy
mozliwoé¢ wprowadzenia w blad nabywcéw towaréw i ustug oferowanych przez S, ktéry nie

stosuje oznaczen literowych innych niz litery AS w graficznym przedstawieniu kwiatu.

Powyzsze ustalenia faktyczne i dokonana przez Sad ocena (normatywna)
uzasadnialy uznanie, ze powodztwo B plc jest tylko czesciowo uzasadnione. Prowadzenie
przez S stacji benzynowej AS w S oznaczonej we wskazany sposéb narusza prawa powoda z
rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych CTM-001916550, 001968403 i 003363652.
Uzywanie przez pozwanego oznaczen bardzo podobnych do graficznych znakéw CTM-

001916550, 001968403 i 003363652 dla takich samych towaréw i ustug wywoluje prawdo-
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podobienstwo wprowadzenia w blad zorientowanych nabywcéw. Niezasadny jest natomiast
zarzut naruszenia praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych CTM-000001991 i

001142363.

Dla rozstrzygniecia sporu nie mialo znaczenia, ze stacja paliw ,,AS” jest przedmiotem
wywlaszczenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w £, ani wyniki
postepowania przedsadowego. Takze bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy jest to, od jakiego

czasu pozwany narusza prawa powoda z rejestracji wspdlnotowych znakdéw towarowych.
Uznajac, ze dzialania pozwanego stanowia naruszenie praw B plc Sad :

1. zakazal S prowadzacemu dziatalno$é gospodarcza pod nazwa S w S naruszania
przystugujacych B p..c. w L praw do wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w

OHIM pod numerami 001968403, 003363652 oraz 001916550, POPIZez :

a. uzywanie koloru zielonego jako dominujacego na zewnetrznych powierzchniach budynkow,
konstrukgeji i innych elementéw stacji benzynowej ,AS” zlokalizowanej w S, lub jakiejkolwiek
innej stacji benzynowej, w szczegolnosci na zewnetrznych powierzchniach zadaszonych
konstrukeji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na dachu budynku stacji, na
tablicach umieszczonych na filarach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami
tankowania paliwa, na szyldach znajdujacych sie nad kazdym ze stanowisk tankowania paliwa
informujacych o rodzaju paliwa dostepnego na danym stanowisku, tacznie ze stowno-graficznym
oznaczeniem o kolistym ksztalcie, nawigzujacym do wizerunku kwiatu, ktérego centralna czes¢
jest biala, okrag otaczajacy biale centrum jest zoétty, zas zewnetrzna warstwa stanowigca

kompozycje drobnych elementow ma kolor zielony,

b. uzywanie stowno-graficznego oznaczenia o kolistym ksztalcie, nawigzujacego do wizerunku
kwiatu, ktorego centralna czes¢ jest biala, okrag otaczajacy biate centrum jest zoétty, zas
zewnetrzna warstwa stanowigca kompozycje drobnych elementéw ma kolor zielony, na
jakimkolwiek elemencie wskazanej stacji benzynowej lub znajdujacym sie w jej sasiedztwie albo
elemencie jakiejkolwiek innej stacji benzynowej lub elemencie znajdujacym sie w sasiedztwie
jakiejkolwiek innej stacji benzynowej (wlaczajac w to elementy wystroju wewnetrznego), na

jakimkolwiek szyldzie, tablicy lub w jakikolwiek inny sposéb.

W  ocenie Sadu, naruszenie przez pozwanego praw powoda z rejestracji
wspolnotowych znakéw towarowych w pelni uzasadnialo zastosowanie wzgledem niego
sankcji z art. 9 ust. 2 Rozporzadzenia. Sad nie znalazt zadnych przyczyn dla odstgpienia od

takiej decyzji.
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Sad oddalil powdédztwo w pozostalej czesci :

- w odniesieniu do wspolnotowych znakéw towarowych CTM-000001991 i 0011423632,

- w zakresie zadania orzeczenia o podaniu wyroku do publicznej wiadomosci.

Przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowi, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu,
moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym.

Zwazywszy ograniczony terytorialnie (lokalny) charakter oraz waski zakres naruszenia,
Sad uznat, ze brak jest podstaw do podawania wyroku do publicznej wiadomosci, jak zadat tego
powod. Za zastosowaniem tego srodka nie przemawia takze potrzeba podjecia dziatan majacych

stuzy¢ usunieciu skutkdw naruszenia praw B plc.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajac nimi w catosci
pozwanego, poniewaz powod ulegl tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia. Czesciowe
oddalenie powddztwa nie wynikalo ze skutecznosci dzialan podejmowanych w procesie przez
pozwanego, ale wylacznie z oceny Sadu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad
osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub
rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisow o
wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opfaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzedu.

Zasadzajac opfate sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter
sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe stanowia okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢
wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktdrej wysokos¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust..) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji

wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).
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Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopienn skomplikowania, Sad uznal, zZe
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawdd rzecznika
patentowego bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci 840+17 zt optata skarbowa od
pelnomocnictwa).

Sad ustalit oplate ostatecznag na kwote 500 zt i uznat ja za pobrang od powoda w catosci.

(art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. 0 kosztach sgdowych w sprawach cywilnych).
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