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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 11 sierpnia 2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jezowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2014 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa (...)S.A. w P.
przeciwko T. spotce z ograniczong odpowiedzialno$cig w W.

- 0 ochrone praw do znakéw towarowych i zakazanie czynow nieuczciwej konkurencji

1. nakazuje pozwanej T. spotce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W, aby zaniechata
wykorzystywania oznaczen zawierajacych stowo ,orlen” (w tym: PALIWA ORLEN/ORLEN
Paliwa TRANSOIL), dla oznaczania stacji paliwowych, w tym dystrybutoréw paliw, paliw i gazéw
ptynnych, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych, ustug sprzedazy detalicznej w sklepach
na terenie stacji paliwowych i $§wiadczonych tam ustug gastronomicznych oraz usuneta takie
oznaczenia z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od

uprawomocnienia wyroku;

2. nakazuje pozwanej, aby =zaniechala wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych
zawierajacych wyrazenie ,caffe bistro”, ktérego element ,caffe” pisany jest pochylong czcionka
w jasnym kolorze z jasnym podkresleniem i umieszczony na ciemnym tle, dla oznaczania ustug

sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych i $wiadczonych tam ustug



gastronomicznych oraz usunela takie oznaczenia z elementdw wystroju stacji paliw

prowadzonej w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;

3. nakazuje pozwanej, aby zaniechala stosowania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw:
czerwonego, biatego i szarego dla oznaczania stacji paliwowych, w tym dystrybutoréw paliw,
ustug dystrybucji paliw i ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych,
gdzie:

a. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposéb, ze najwyzsza jego cze$¢ z logotypem stacji
zawiera czerwone tto, cze$¢ sSrodkowa - na ktérej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw -
wykonana jest w dominujgcym kolorze czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor
szary, odcien szarosci lub kolor podobny; lub/albo

b. tablice kierunkowe wykonane sg w dominujacym kolorze czerwonym; lub/albo

C. fryz wiaty zawiera dominujace czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym,
szarym, w odcieniu szaros$ci lub kolorze podobnym; lub/albo

d. fryz wiaty zawiera element dominujacy w kolorze czerwonym lub podobnym, ktérego
dolna podstawa i boki po zmroku sg o$wietlone rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub
podobnym; lub/albo

e. fryz pawilonu oraz opcjonalnie wystepujgcych innych budynkdéw stacji wykonany jest w

kolorze bialtym, szarym, w odcieniu szarosci lub kolorze podobnym z czerwonymi naroznikami

oraz usuneta takg kombinacje kolorystyczng z wymienionych wyzej elementéw wystroju stacji

paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia wyroku;

4. zasadza od T. spo6tki z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. na rzecz P. S.A. w P. kwote
34.200 (trzydziesci cztery tysigce dwiescie) ztotych z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 18

stycznia 2013 r. do dnia zaptlaty;

5. nakazuje pozwanej opublikowanie na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie
wyroku, w dwéch kolejnych pigtkowych wydaniach dziennika ,R.” oraz w dwoch kolejnych
wydaniach czasopisma ,Stacja Benzynowa”, kazdorazowo na stronie pigtej, na plaszczyznie
stanowiacej nie mniej niz % catkowitej powierzchni strony, w czytelny sposéb, oSwiadczenia o
tresci: ,T. Sp. z o.0. z siedzibg w W. niniejszym przeprasza P. S.A. z siedzibg w P. za naruszenie
przystugujgcych mu praw do wspdlnotowych i krajowych znakéw towarowych oraz popetnienie
czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie w D. oraz R. stacji paliw, w wystroju ktérych
uzywane byly oznaczenia stowne i stowno-graficzne identyczne lub mylgco podobne do znakéw
zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyciel zostat zobowiqzany do zaprzestania wskazanych

dziatan na skutek procesu sqdowego.”;

6. upowaznia P. S.A. w P. do publikacji oswiadczen okreslonych w pkt 5., na koszt pozwanej, na

wypadek niewykonania natozonych na nig nakazéw we wskazanym terminie;



7. w pozostatej cze$ci powodztwo oddala;

8. zwraca P. S.A. w P. z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 5.000 (pie¢ tysiecy) ztotych
tytutem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w dniu 10 grudnia 2013 r., a zaksiegowanej pod

poz. WB 1200242/0020/2013;

9. zasadza od T. spéiki z ograniczong odpowiedzialno$ciag w W. na rzecz P. S.A. w P. kwote 7.694

(siedem tysiecy sze$Cset dziewiecdziesiat cztery) ztote tytutem zwrotu kosztow procesu.
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UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 4 grudnia 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 76/12 Sad
udzielit P. S.A. w P. zabezpieczenia jego roszczen o nakazanie T. spdice z ograniczona

odpowiedzialnoscig w W. :

- zaniechania wykorzystywania oznaczen zawierajacych stowo orlen (m.in. PALIWA ORLEN i
ORLEN PALIWA TRANSOIL) dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, paliw i
gazéw plynnych, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych, ustug sprzedazy detalicznej w
sklepach na terenie stacji paliwowych oraz ustug gastronomicznych $wiadczonych na stacjach

paliw,

- zaniechania wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych zawierajacych wyrazenie caffe
bistro, w ktéorym stowo caffe pisane jest pochylong czcionka w jasnym kolorze, z jasnym
podkresleniem i umieszczone na ciemnym tle oraz oznaczen podobnych, dla ustug sprzedazy
detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych oraz ustug gastronomicznych swiadczonych

na stacjach paliw,

- zaniechania wykorzystywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw czerwonego, biatego i
szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw oraz

ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych, gdzie:

a. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposdb, Ze najwyzsza jego cze$¢ z logotypem stacji ma
czerwone tto, czes¢ srodkowa - na ktérej umieszczone sg wysSwietlacze z cenami paliw -
wykonana jest w dominujacym kolorze czerwonym, a cze$¢ najnizsza w kolorze szarym,
odcieniu szarosci lub w podobnym, albo

b. tablice kierunkowe wykonane sa w dominujacym kolorze czerwonym, albo

c. fryz wiaty ma dominujgce czerwone elementy i narozniki w kolorze bialtym, szarym, w odcieniu
szaros$ci lub kolorze podobnym, albo

d. fryz wiaty zawiera element dominujgcy w kolorze czerwonym lub podobnym, ktérego dolna
pod-stawa i boki po zmroku sg o$wietlone rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub
podobnym, albo

e. fryz pawilonu oraz innych budynkéw stacji wykonany jest w kolorze bialym, szarym, w
odcieniu szarosci lub kolorze podobnym z czerwonymi naroznikami,

- usuniecia elementdw wystroju stacji paliw zawierajacych wymienione wyzej oznaczenia,

pOprzez:



1. nakazanie spoétce T. - na czas trwania postepowania - zaniechania uzywania oznaczenia
orlen, rowniez w potaczeniu ze stowami paliwa lub/i transoil na elementach wystroju
stacji paliw oraz nakazanie usuniecia takich oznaczen z wystroju stacji paliw
prowadzonych w Potyczy i w Radomiu - w terminie 7 dni od daty doreczenia

postanowienia,

2. nakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - zaniechania uzywania oznaczen
stowno-graficznych zawierajagcych wyrazenie caffe bistro, w ktérym stowo caffe pisane
jest pochylong czcionka w jasnym kolorze, z jasnym podkreS$leniem i umieszczony na
ciemnym tle, dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji
paliwowych i ustug gastrono-micznych $wiadczonych na stacjach paliw oraz usuniecia
takich oznaczen z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonych w P. i w R. - w terminie

7 dni od daty doreczenia postanowienia,

3. nakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - zaniechania stosowania oznaczen
stacji paliw w postaci kombinacji koloréow: czerwonego, biatego i szarego w nastepujgcym

uktadzie i proporcjach, w odniesieniu do kazdego z wymienionych elementéw:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposéb, Ze najwyzsza jego czes¢ z
logotypem stacji ma czerwone tlo, cze$¢ Srodkowa - na Kktorej
umieszczone s3 wySwietlacze z cenami paliw - wykonana jest
w dominujacym kolorze czerwonym, a cze$¢ najnizsza jest w kolorze
szarym lub w odcieniu szaro$ci, albo

b. tablic kierunkowych wykonanych w dominujacym kolorze czerwonym,
albo

c. fryzu wiaty zawierajgcego dominujgce czerwone elementy i narozniki w
kolorze biatym, szarym lub w odcieniu szarosci, albo

d. fryzu wiaty zawierajacego element dominujacy w kolorze czerwonym,
ktérego dolna podstawa i boki po zmroku sg os$wietlone rurami
neonowymi w kolorze czerwonym, albo

e. fryzu pawilonu lub innych budynkéw stacji wykonanego w kolorach
biatym, szarym lub w odcieniu szaro$ci z czerwonymi naroznikami

oraz usuniecia takiej kombinacji kolorystycznej z wymienionych elementéw wystroju stacji paliw

prowadzonych przez obowigzang w P.i w R. - w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.

2212013 r., uwzgledniajac zazalenie uprawnionej, Sad Apelacyjny w Warszawie zmienit to

postanowienie w sprawie sygn. akt [ACz 66/13.



20 grudnia 2012 r. P. S.A. w P. wniést o :

L nakazanie T. spotce z o.0. w W. zaniechania wykorzystywania oznaczen
zawierajacych stowo ,orlen” (w tym: PALIWA ORLEN/ORLEN Paliwa TRANSOIL), dla
oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, paliw i gazéw ptynnych, ustug
dystrybucji paliw ciektych i gazowych, ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie
stacji paliwowych oraz ustug gastronomicznych $wiadczonych na stacjach paliw, oraz
nakazanie usuniecia tych oznaczen z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonych w P. i

w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;

IL nakazanie pozwanej zaniechania wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych
zawieraja-cych wyrazenie ,caffe bistro”, ktérego element ,caffe” pisany jest pochylong
czcionka w jasnym kolorze z jasnym podkresleniem i umieszczony na ciemnym tle oraz
oznaczen podobnych, dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie
stacji paliwowych oraz ustug gastro-nomicznych $wiadczonych na stacjach paliw, oraz
nakazanie usuniecia tych oznaczen z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonych w P.

i w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;

IIL nakazanie pozwanej zaniechania stosowania oznaczenia w postaci kombinacji
koloréw: czerwonego, biatego i szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw
paliw, ustug dystrybucji paliw oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie

stacji paliwowych; gdzie:

a) pylon cenowy zbudowany jest w ten sposob, ze najwyzsza jego
cze$¢ z logotypem stacji zawiera czerwone tto, cze$¢ $srodkowa - na
ktorej umieszczone sg wysSwietlacze z cenami paliw - wykonana jest w
dominujacym kolorze czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera
kolor szary, odcien szarosci lub kolor podobny; lub/albo

b) tablice kierunkowe wykonane s3 w dominujgcym kolorze
czerwonym; lub/albo

c) fryz wiaty zawiera dominujgce czerwone elementy oraz narozniki
w kolorze biatym, szarym, w odcieniu szaro$ci lub kolorze podobnym;
lub/albo

d) fryz wiaty zawiera element dominujgcy w kolorze czerwonym lub
podobnym, ktérego dolna podstawa i boki po zmroku s3 oswietlone
rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym; lub/albo

e) fryz pawilonu oraz opcjonalnie wystepujacych innych budynkéow
stacji wykonany jest w kolorze biatym, szarym, w odcieniu szaros$ci lub

kolorze podobnym z czerwonymi naroznikami;



oraz nakazanie usuniecia powyzszej kombinacji kolorystycznej z powyzszych elementéw wystroju

stacji paliw prowadzonych w P.iw R. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia wyroku;

V. nakazanie pozwanej zniszczenia elementéw wystroju stacji paliw zawierajacych
oznaczenia, o ktérych mowa w punktach I-III w terminie 30 dni od uprawomocnienia

wyroku;

V. zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 34.200 zt z ustawowymi

odsetkami od dnia doreczenia pozwu do dnia zaptaty;

VL zasadzenie od pozwanej na rzecz F. z siedzibgq w P, ul. C., (...) P., kwoty 225.000 zt

z ustawowymi odsetkami od dnia doreczenia pozwu do dnia zaptaty;

VIL nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 30 dni od
uprawomocnienia sie wyroku, w dwdch kolejnych pigtkowych wydaniach dziennika R. i w
dwoch kolejnych wydaniach czasopisma Stacja Benzynowa, kazdorazowo na stronie 5., na
plaszczyznie stanowigcej nie mniej niz % catkowitej powierzchni strony, w czytelny
sposoéb, oswiadczenia o tresci: T. P. Sp. z o.0. z siedzibq w W. niniejszym przeprasza P. S.A. z
siedzibq w P. za naruszenie przystugujgcych mu praw do wspdélnotowych i krajowych znakéw
towarowych oraz popetnienie czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie w P.
oraz R. stacji paliw, w wystroju ktérych uzywane byty oznaczenia stowne i stowno-graficzne
identyczne lub mylgco podobne do znakow zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyciel

zostat zobowiqzany do zaprzestania wskazanych dziatan na skutek procesu sqgdowego.;

VIIL nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 30 dni od
uprawomocnienia sie wyroku, jego sentencji w czeSci uwzgledniajgcej powodztwo w
dzienniku R. na stronie 5. na plaszczyznie stanowigcej nie mniej niz % catkowitej

powierzchni strony, w czytelny sposdb;

IX. upowaznienie powoda do usuniecia oznaczen i zniszczenia elementéw wystroju
stacji paliw zgodnie z Zadaniami zawartymi w punktach I-IV oraz publikacji oswiadczen
zgodnie z Zadaniami zawartymi w punktach VII oraz VIII na koszt pozwanej, na wypadek

gdyby w terminie nie wykonata ona natozonych na nig nakazdéw;

X. zasadzenie kosztow postepowania, w tym w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

(k.2-487)

Odpowiadajgc na pozew, ktérego odpis zostat jej doreczony po raz pierwszy (w sposob
prawidtowy w zakresie wezwania do zaptaty) 3 1 2013 r. (k.493) Transoil Paliwa spo6tka z 0.0. w
Warszawie zazadata oddalenia powddztwa i zwrotu kosztoéw procesu. (k.495-673, 846-1017)



Sad ustalil, ze:
P. S.A.w P. stuzg prawa z do wspolnotowych znakéw towarowych:

- stownego ORLEN zarejestrowanego w OHIM pod nr 3795218 dla towaréw i ustug w klasach 1, 4
(m.in. paliwa, oleje napedowe, oleje, smary, gazy ptynne), 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 36, 37
(m.in. ustugi w zakresie obstugi pojazdéw), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Kklasyfikacji nicejskiej, z
pierwszenstwem od 26 IV 2004 r.,

- stowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 3342169,

dla towaréw i ustug w klasach 4, 9, 35, 36, 37 (m.in. ustugi w zakresie obstugi pojazdéw), 39, 43,

44, 45 Klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 25 VIII 2003 r.,

szoi)e’
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- stowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 6744593 dla
towarow i ustug w klasach 1, 4, 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej,

z pierwszenstwem od 11 II1 2008 r.
Jest on takze uprawniony do znakéw krajowych :

- stownego ORLEN R-125559, chronionego dla towaréw i ustug w klasach: 1, 4, 6,7, 11, 16, 17, 19,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 Kklasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 31 VIII 1999 r.

- stowno-graficznego R-176782, chronionego dla towarow i
ustug w klasach: 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 25 VII 2007 r.
(dowdd: wydruki z internetowej bazy danych OHIM, $wiadectwa rejestracji i ochronne k.69-137,
pisma k.1026-1029)
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Wszystkie te znaki sg od wielu lat intensywnie uzywane przez uprawnionego na catym
terytorium Polski i w innych panstwach Unii Europejskiej, m.in. dla oznaczania sieci stacji paliw
(paliw, ustug ich dystrybucji, sprzedazy detalicznej i ustug gastronomicznych $wiadczonych na
tych stacjach). Sa dobrze znane i rozpoznawalne przez nabywcéw dzieki zastosowaniu jednolitej
kolorystyki oraz oznaczen stownych i graficznych we wszystkich elementach wystroju stacji paliw.
Majg wysoka, pierwotng i wtdrng zdolno$¢ odrdzniajaca, wypracowang w efekcie ich
wieloletniego, intensywnego uzywania. (dowdd: fotografie k.138-144, wydruki ze stron
internetowych k.145-152, 789-800, materiaty promocyjne i reklamowe k.153-186, zeznania
$Swiadkéw M. ], R.S.1P.N. k.1137)

Konsekwentne uzywanie od 2000 r. stownego znaku towarowego ORLEN na znacznym
terytorium, w tym podejmowane przez uprawnionego z uzyciem tego znaku dziatania
promocyjno-marketingowe i sponsoringowe, a takze spoteczno-kulturalne i charytatywne (m.in.
Fundacja ORLEN Dar Serca), pozwolity na wypracowanie takiej jego znajomosci i
rozpoznawalno$ci w relatywnym kregu konsumentéw, ktére uzasadniajg uznanie go za znak
renomowany. Znane i rozpoznawalne przez klientow zainteresowanych zakupem paliw i innych
towarow oraz Korzystaniem z ustug swiadczonych na stacjach paliw s3g takze znaki graficzne,
przedstawiajace ich architekture i jej akcenty kolorystyczne. Towary oferowane przez
przedsiebiorstwo uprawnionego oraz oferowane przezen ustugi sg dobrze oceniane za ich wysoka
jakos$¢. (dowdd : wydruki ze stron internetowych, certyfikaty, nagrody, wyrdznienia, artykuty,
materialy promocyjne i reklamowe k.187-240, 247-324, 338-374, 411-425, 430-434, 801-806,
1030-1033, 1165-1207, o$wiadczenie o wysokosci wydatkow k.242-243, wyniki badan opinii
k.325-337,375-410, 426-429, 1248-1298, 1303-1319, zeznania $wiadkéw M. ], RS.i P.N. k.1137)

Powdd oferuje swe towary i ustugi za posrednictwem sieci stacji wtasnych, a takze we
wspotpracy ze stacjami franczyzowymi funkcjonujgcymi w ramach sieci i wykorzystujacymi znaki
towarowe ORLEN. System franczyzowy jest oparty na wspétpracy samodzielnych podmiotéw
gospodarczych, zorganizowanych wg jednolitej koncepcji organizacyjnej, finansowej i marketingo-
wej, w oparciu o know-how powoda, ktéry dazy do zachowania jednolito$ci w wymiarze
wizualnego podobienstwa stacji uczestniczacych w sieci i wysokiej jakosci oferowanych przez nie
towaréow i ustug. Powod podejmuje takze dziatania zmierzajace do ochrony integralnosci
wewnetrznej i renomy sieci oraz jej odmiennosci od konkurencyjnych podmiotéw dziatajacych na
rynku detalicznej sprzedazy paliw. Wspétpracuje réwniez ze stacjami stowarzyszonymi,
dziatajagcymi na podstawie uméw na wytgczne zaopatrzenie w produkty naftowe, nie nalezacymi
do sieci franczyzo-wej. Prowadzacy takie stacje zobowigzani sg do wytgcznego zaopatrywania sie
w produkty powoda, i uprawnieni do uzywania jednolitego oznaczenia Paliwa dostarcza P.
(dowdd: artykut prasowy k.244-246, wydruki ze stron internetowych k.434-446, zeznania
$Swiadkéw R. S.1P.N. k.1137)



Podmioty zwigzane z powodem w latach 2011-2013 umowg3 franczyzowa uprawniajaca je
do uzywania znakéw towarowych ORLEN ponosily optaty licencyjne state i zmienne na poziomie

20001 1.800 zt. (dowdd : faktury k.1213-1232, zeznania $wiadka T. P. k.1137)

T. spétka z 0.0. w W. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg m.in. w zakresie sprzedazy
detalicznej paliw, sprzedazy detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, konserwacji i
naprawy pojazdéw mechanicznych, a ponadto $§wiadczy ustugi restauracyjne i gastro-nomiczne. W
2012 r. spétka prowadzita stacje paliw w R. i P., w ktérych wystroju - dla identycznych towardéw i
ustug - uzywata oznaczen wysoce podobnych do znakéw towarowych ORLEN. Wystroéj stacji paliw
pozwanej byt tudzaco podobny do wystroju stacji ORLEN. Na stacjach w R. i w P. skopiowane
zostaly dominujace elementy znakéw towarowych CTM-3342169 i R-176782 (kolorystyka, z
zachowaniem uktadu koloréw i ich proporcji, wyglad pylonu cenowego, tablic kierunkowych
umieszczonych przy wjezdzie na teren stacji, fryz na wiacie stacji, obudowa stupéw
konstrukcyjnych pod wiatg z charakterystycznymi czerwonymi odbojnikami, budynek pawilonu,
dystrybutory paliw). Pozwana uzywata oznaczenia mylaco podobnego do znakéw CTM-3795218 i
R-125559 na pylonie cenowym i na wiacie. Na pylonie cenowym kasetonu uzywata ponadto
oznaczenia caffe bistro nasladujacego znak CTM-6744593. (dowod : odpis z KRS k.447-451,
fotografie k.452-454, 459-461, 465-471, 760-762, 764-766, 807-811, 1034-1051, dowody zakupu
k.463,473)

Kwestionowane oznaczenia zostaly przymusowo usuniete lub zastoniete w wykonaniu
tymczasowych nakazow nalozonych na spétke T. w trybie zabezpieczenia roszczen. Obecnie
pozwana nie dzierzawi juz nieruchomosci w P., na ktorej posadowiona jest stacja paliw. (dowdd :
dokumenty dotyczace wykonania zabezpieczenia k.1052, 1111-1128, 1358-1377, umowa
dzierzawy k.1384-1385, oswiadczenie k.1388)

Spotka T. nie jest w Zaden sposdb powigzana z uprawnionym, nie uzyskata jego zgody na
uzywanie znakéw towarowych ORLEN ani nie zawarta z P. S.A. umowy franczyzowej lub
licencyjnej. Pozwana nabywata jedynie produkty naftowe od 0. - spétki zaleznej od powoda
(bezsporne - tak tez dowody zakupu paliwa przez k.535-654, 878-997), co jednak nie uprawniato

jej do korzystania ze znakow ORLEN. (brak dowodu przeciwnego)

Czyniac powyzsze ustalenia Sad opart sie na dowodach z dokumentéw, wydrukow ze stron
internetowych i fotografii zaoferowanych przez strony, wynikow badan opinii publicznej, a takze z
uznanych za w pelni wiarygodne (zgodne z pozostalym materiatem dowodowym) zeznan
$Swiadkéw M. ], R. S, T. P. i P. N.. Sad oddalit wnioski pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii

biegtego, jako powolywany na okolicznos$ci nie-wymagajace wiadomosci specjalnych, z ogledzin
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stacji benzynowej w M., jako powolywany na okoliczno$¢ bezsporna oraz z zeznan swiadkow J. O.,
A.K.i A. P, jako powotywanymi na okolicznosci niemajgce istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia
sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Jako spéZniony, Sad oddalit wniosek powoda o dopuszczenie
dowodu z zeznan swiadka K. B.. Wobec nieusprawiedliwionego nie-stawiennictwa przedstawiciela

pozwanej, Sad pominagt dowdd z jego przestuchania w charakterze strony.

Sad zwazytl:
I. Naruszenie praw do znakow towarowych :

Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowe-mu odbiorcy mozliwosci okres$lenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych,
odréznienia (bez ewentualnego wprowadzenia w btad) ich od towaréw lub ustug innego
pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci [obecnie Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej] z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI
2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii
Europejskiej [poprzednio Sgdu Pierwszej Instancji] z 8 11 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for

life)

Prawo wylgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego
ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wszystkie jego
funkcje, zaro6wno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i
gwarancyjng, komunikacyjng, reklamowa i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest
zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreSlonego oznaczenia
negatywnie wptywa lub moze wplywac na ktérakolwiek z tych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22
IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal
iin., z 23111 2010 r. w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Wspélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujgcym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie
wspdlno-towego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w go sposéb cato$ciowy,
w szczegdlnosci zasady jego rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakte-rze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako czes$¢ acquis communautaire stanowig
element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo, sa one
powtdrze-niem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majqcej na
celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszqgcych sie do znakow towarowych.
Implementujgca ja ustawa Prawo wilasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylgcznie tam,
gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczeg6lnosci w tym zakresie w

jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.
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Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo wylgcznego i niezaktdconego
uzywa-nia wspolnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie majgcym jego zgody:
a. uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;
b. uzywania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku
oraz identycznosci albo podobienstwa towardw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie,
istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej, ktére obejmuje takze
prawdopodobienstwo ich skojarzenia.
c. uzywania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do
towardw lub ustug, ktére nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku
gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajgcego

charakteru lub renomy wspoélnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, regulujacego
ochrone praw krajowych, osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zadac¢ zaniechania naruszania i usuniecia jego skutkéw 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
towaréow;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarow
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére
obejmuje w szczeg6lnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w
odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajgcemu niena-
lezng Kkorzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odroézniajacego charakteru badZz renomy znaku
wczes$niejszego.

Kwalifikacja tego naruszenia dokonywana jest wg zasad obowigzujacych na tle art. 9 ust. 1b
rozporzadzenia, ze wzgledu na obowigzywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21
XIl 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszqcych sie do
znakéw towarowych, zmienionej obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z 22 X 2008 r. majgcqg na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich

odnoszqcych sie do znakoéw towarowych.

Prawa wytgczne P. do krajowych i wspoélnotowych - stownych i stowno-graficznych
znakow towarowych i zakres ich ochrony wynikajag w spos6b niewatpliwy z dowodéw w postaci

Swiadectw rejestracji OHIM i swiadectw ochronnych Urzedu Patentowego. Ich wysokiej wtérnej
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zdolnosci odrézniajgcej dowodzi bardzo bogaty materiat w postaci reklam, wydrukéw ze stron
internetowych, fotografii i korespondujacych z nimi - w Zaden sposdb nie podwazonych co do ich
wiarygodnoSci, zeznan swiadkéow M. ], R. S. i P. N,, obrazujacy zakres terytorialny i czasowy oraz
intensywno$¢ uzywania znakow. Jakkolwiek pozwana kwestionowata wysoki poziom znajomosci
znakow ORLEN w relatywnym kregu konsumentéw zainteresowanych nabywaniem towaréw i
ustug oferowanych na stacjach paliw, to stawiane zarzuty ograniczaly sie do prostego
zaprzeczenia. Nie zostaty one poparte zadnymi dowodami, ktére mogtyby podwazy¢ - oparte na
dowodach powoda - przekonanie Sadu o renomie znakéw stownych ORLEN i wysokiej
dystynktywnos$ci znakéw stowno-graficznych wizualizujacych stacje paliw sieci ORLEN. Zdaniem
Sadu, rozpoznawalno$ci tej nie moga zaprzeczy¢ przedstawione przez pozwang fotografie stacji
paliw nalezacych do sieci powoda, ktérych wyglad odbiega od jednolitego wystroju
przedstawionego w znakach CTM-003342169 i R-176782 (k.521-534, 864-877). Przewazajaca
czes$¢ stacji ma bowiem - co obrazujg fotografie i wydruki ze stron internetowych - modelowy
wyglad, ktéry znaja i rozpoznajg konsumenci, od ktérych nie mozna wymaga¢ analizowania
kazdego detalu wystroju stacji, ktérzy przy wyborze kieruja sie jej odrézniajacymi cechami, ktére

wlasnie dla swoich stacjach paliw przejeta pozwana.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
znaku (oznaczenia) powinna sie opiera¢ na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Znaki nalezy poréwnywac catoSciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odroézniajace
(dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy,
gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupeklien - wszystkie jego elementy, lub gdy
rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roéznice, ktére nie zostang dostrzezone przez

przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LT] Diffusion)

Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu
odbiorcéw, sg one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach.
(tak wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym
przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich cato$ciowego
oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i

przeznaczenie, sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze
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ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Catosciowa ocena zaktada pewng wspétzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami,
w szczegoOlnoSci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopien podobienistwa towaréw i ustug moze byé zréwnowazony
znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak
wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen,z 13 1X 2007 r. w sprawie C-234/06
Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w
sprawie T-202/04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502 /07 Mc Kenzie)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad istnieje,
gdy znaczna cze$¢ wilasciwego kregu odbiorcéw moglaby zosta¢ sktoniona do omytkowego
zakupu towaru pozwanego, my$lac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub
ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary
lub ustugi pochodzg z przedsiebiorstw powiazanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu
z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,z 4V 1999 .,z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 2 1X 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein i wyrok Sadu z 9 XII 2010 r.
w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢
oceniane w sposéb catoSciowy, wedtug sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej
zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 111 2006 r. w sprawie C-206/04
Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-
162/01 Giorgio Beverly Hillsiz 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion)

Whasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-
wanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie
roznie ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22 VI
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer,z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z
1212006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia
bezposredniego poréwnania réznych znakdéw towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany
w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter
odrézniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci,
rozpoznawalnoSci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 11 XI1 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97

Canon)

Istnieje pewna wspoétzalezno$¢ pomiedzy znajomoscia znaku wsrdod odbiorcow, a jego

charakterem odré6zniajagcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego
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charakter odrézniajacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem wy-
nikajacym z jego znajomosci wéréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci
danego przypadku, w szczego6lnosci udziat znaku w rynku, nateZenie, zasieg geograficzny i dtugos¢
okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego
promocji, udziat procentowy =zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia
zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okre$lonego przedsiebiorstwa, jak réwniez
osSwiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z
12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego

i jego odrozniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Dziatania spétki T. polegaja na $wiadczeniu ustug detalicznej sprzedazy paliw i
gastronomicznych oraz obstugi pojazdéw na stacjach paliw, identycznych z tymi, dla ktérych
chronione sg znaki powoda. Pozwana uzywa przy tym szeregu oznaczen na tyle podobnych do
znakéw ORLEN, Ze moga one wprowadzaé¢ nabywcéw w btad co do jej przynaleznosci do sieci
franczyzowej ORLEN. Pozwana narusza prawa wylaczne P. w sposob stypizowany w art. 9
ust. 1b rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie to zwalnia Sad od
konieczno$ci dokonywania oceny naruszenia renomy znakéw towarowych powoda i zasadnosci

udzielenia im ochrony na podstawie art. 9 ust. 1c rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Pozwana wykorzystuje wysoce odrézniajace stowne znaki towarowe ORLEN dodajac do
nich elementy opisowe ORLEN Paliwa i ORLEN Paliwa TRANSOIL. Dodatkowo stowo ORLEN,
wyekspo-nowane przez uzycie znacznie wiekszej czcionki, jest najlepiej dostrzegalne dla kierowcy
prowadza-cego pojazd z odlegtosci w jakiej znajduje sie on podejmujac decyzje o skorzystaniu z

ustug stacji paliw.

Sad nie podziela przekonania pozwanej, Ze uzycie przez nig znakéw stownych i stowno-
graficznych ORLEN mie$ci sie w granicach dopuszczalnego informowania nabywcow o
pochodzeniu oferowanego do sprzedazy paliwa. Przeciwnie, przekonuja one zainteresowanych
zakupem paliw i skorzystaniem z ustug stacji o istnieniu pomiedzy stronami powigzan
gospodarczych uprawniajg-cych spétke T. do uzywania znakéw towarowych powoda. Uzycie w
oznaczeniach firmy pozwanej T. nie jest wystarczajace dla wyeliminowania ryzyka konfuzji
konsumenckiej. Zgodnie z wyrokiem Trybunatu z 6 X 2005 r. wydanym w sprawie C-120/04
Medion, w przypadku identyczno$ci towarédw lub ustug prawdopodobiefistwo wprowadzenia w
btad moze wystepowa¢ w odczuciu odbiorcow juz w sytuacji, gdy oznaczenie sklada sie z
zestawienia nazwy przedsiebiorstwa i zarejestrowanego przez inny podmiot wcze$niejszego

znaku towarowego posiadajacego zwykty charakter odrézniajacy.
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Uzycie slowa ORLEN wykracza poza dopuszczalne granice wyznaczone art. 12c
rozporzadzenia i art. 156 p.w.p. Wylaczno$¢ uprawnionego uzywania wspélnotowego znaku
towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12¢, nie moze on zakazaé osobie trzeciej uzywania
znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbedne) dla wskazania przeznaczenia
towaréw lub ustug, w szczegélnosci bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi, pod
warunkiem, ze osoba ta uzywa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu
(zastosowana przez ustawodawce wspdlnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu
sprecyzowanie katalogu zachowan, ktére nalezy uznal za niedopuszczalng forme uzywania

znaku).

Przy wyktadni tego przepisu nalezy odwota¢ sie do pogladéw Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci, wyrazonych w wyroku wydanym 23 I 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische
MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Odpowiadajac na pytanie
prejudycjalne, Trybunat dokonat gruntownej wyktadni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady
(89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepiséw parstw cztonkowskich dotyczqcych znakéw
towarowych, odpowiadajacych unormowaniom art. 12 i 13 rozporzadzenia. Dopuscit mozliwos¢
informowania o sprzedazy uzywanych samochodéw marki BMW, jesli samochody z tym znakiem
zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgoda. (por. takze wyrok z 4 XI
1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior) Stwierdzit jednak, Ze niedopuszczalne jest
uzycie znakéw BMW w celu reklamowania sprzedazy lub naprawy samochodéw tej marki, jezeli
sposob ich uzycia mdéglby wywota¢ wrazenie co do istnienia zwigzkéw handlowych miedzy
uprawnionym do znaku a uzywajacym go (w szczeg6lnosSci przynalezno$ci przedsiebiorstwa
uzywajgcego znak do sieci dystrybucyjnej). Takie formy uzywania znakéw w celu reklamowym nie
sa niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego na mozliwosci
swobodnej sprzedazy towaréw i Swiadczenia ustug naprawczych. Z uwagi na renome znakéw
BMW, tego rodzaju reklama w sposOb nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy
uprawnionego oraz negatywnie wptywa na warto$¢ znaku (wykorzystywanie renomy i zdolnosci
odrézniajacej znaku). Jest tez sprzeczna ze szczeg6lnym przedmiotem ochrony - koniecznoscig
zapewnienia uprawnione-mu skutecznej ochrony przed konkurentami szukajgcymi sposobu na
nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy uzywania znakéw
BMW w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienalezng korzys$¢, polegajaca na przypisaniu jej
wlasnej dziatalno$ci przymiotu wysokiej jakosci. Podmiot dokonujacy ponownej sprzedazy
towarow o charakterze prestiZzowym nie moze w nieuczciwy sposob dziata¢ na niekorzys¢
stusznego interesu uprawnionego. Musi zwraca¢ uwage, aby swoja reklama nie umniejszy¢
warto$ci znaku przez ostabienie luksusowego lub prestizowego charakteru okre$lonego towaru.
(cytza Wiasnos¢ przemystowa, orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich i

Sqdu Pierwszej Instancji. Wydanie I pod redakcja R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)
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Podobne do cytowanych poglady Trybunat zaprezentowat w wydanym 17 III 2005 r.
wyroku w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories
Ltd Oy. Odpowiadajac na pytanie prejudycjalne wskazatl na istote i funkcje prawa wytacznego na
znak towarowy. (..) ograniczajgc skutki praw przystugujgcych wtascicielowi na mocy art. 5
dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony
praw do znaku z interesem swobodnego przeptywu towardw i swobody swiadczenia ustug na
wspdlnym rynku w sposéb umozliwiajqcy petnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego
elementu systemu niezaktdconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z
celéw traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez osobe trzeciq, 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 jego

przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezaktoconej konkurencji na rynku tego towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymoég uczciwych praktyk stanowi w istocie
wyraz obowigzku poszanowania stusznych intereséw wtasciciela znaku towarowego (por. cyt.
wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7 [ 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). Uzycie
znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle przede wszystkim wtedy, gdy:
0O moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy osobg trzecia a

wlascicielem znaku towarowego,
0O narusza warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzys$ci wynikajacych z jego
charakteru odrézniajgcego albo renomy,

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

Przy wyktadni art. 12 mozna takze odwotac sie do utrwalonego orzecznictwa, dotyczacego
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, ktére istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze
dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw
powigzanych ze sobg gospodarczo. Nalezy zwréci¢ uwage, ze w obu przypadkach ustawodawca
wspolnotowy kwalifikuje jako naruszenie juz samo ryzyko /prawdopodobienstwo, mozliwos¢/
sprawiania wrazenia istnienia powigzan gospodarczych miedzy osoba trzecig uzywajaca znaku
bez jego zgody, a wlascicielem znaku towarowego. W kazdym przypadku ocena naleze¢ bedzie do
sadu, ktory odniesie jg do ustalonych okolicznosci faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku
w sprawie Gillette ETS stwierdzit: Do sqdu krajowego nalezy zbadanie, czy w okolicznosciach
postepo-wania (...) uzycie znaku towarowego byto niezbedne, przy czym powinien on wzigé pod
uwage wymogi wymienione w pkt 33-36 niniejszego wyroku oraz charakter kregu odbiorcéw, dla

ktérych przeznaczony jest towar sprzedawany (...).

Sposo6b uzywania znaku stownego ORLEN przez pozwang, tj. jego usytuowanie w miejscach,
w ktorych zwykle uzywane jest oznaczenie sieci paliw, bardzo duzy rozmiar, stosowana czcionka
i kolorystyka, moze wywota¢ u konsumentéw mylne przekonanie, Ze miedzy przedsiebiorstwem
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pozwanej a powodem istniejg powigzania gospodarcze, w szczego6lnos$ci, Ze przedsiebiorstwo

spoéiki Transoil Paliwa nalezy do sieci franczyzowej powoda.

Znaki stowno-graficzne :
Sporne oznaczenia sg wysoce podobne do graficznych znakéw PKN ORLEN.

Elementem dominujagcym w znakach powoda jest kompozycja kolorystyczna (kolory
czerwony, biatly i szary), zwlaszcza wiaty nad dystrybutorami (potaczenie czerwonego
wypekienia z szarymi naroznikami) i wiaty nad sklepem (szare wypetnienie iczerwone
narozniki) oraz pylonéw (dominujacy kolor czerwony goérnej czesci pylonu i szary w dolnej
czesci), ktéra zostata uzyta przez pozwang w stacjach paliw w R. i P.. Podobienstwo to dodatkowo
zwieksza uzycie stownego znaku ORLEN pisanego biala czcionka na czerwonym tle. Pozwana w
identyczny sposéb akcentuje czerwony kolor na fryzie wiaty przez uzycie czerwonych rurek
neonowych do o$§wietlenia czerwonego panelu w ksztatcie trapezu, oswietlajacych jego podstawe i

boki.

Nalezy sie zgodzi¢ z zarzutem, Ze stosowanie przez pozwang kwestionowanych oznaczen
stwarza ryzyko konfuzji konsumenckiej. Ich elementami dominujgcymi (odrézniajgcymi) sa:

4 element stowny ,ORLEN” umiejscowiony na pylonach oraz fryzie wiat stacji;

4 wyglad stacji w kolorystyce czerwono-biato-szarej, w tym w szczeg6lnoSci czerwone
elementy obudowy fryzu wiaty, czerwono-szare dystrybutory oraz utrzymane w
czerwono-szarej konwencji kolorystycznej pylony cenowe;

4 identyczny sposob oswietlenia fryzu wiaty przez uzycie identycznych czerwonych rurek
neonowych do o$wietlenia czerwonego panelu w ksztatcie trapezu, to jest o$wietlenie
dolnej podstawy i bokéw tego panelu oraz oswietlenie stowa ORLEN na pylonach oraz

fryzie wiat stacji,
ktore pokrywaja sie z dominujgcymi (odrézniajgcymi) elementami znakéw powoda.

W sytuacji zlokalizowania stacji przy drodze krajowej, potencjalnym Kklientem jest
kierowca podejmujacy decyzje o skorzystaniu z ustug (dystrybucji paliw, gastronomicznych czy
obstugi pojazdu) widzac stacje z dalszej odlegltosci. Dostrzega on wéwczas duzy napis ORLEN na
pylonach cenowych i czerwonych elementach wiaty oraz charakterystyczng czerwono-szara
kolorystyke. Niewielkie réznice w wystroju stacji s3 w takim przypadku pozbawione wiekszego
znaczenia dla podjecia decyzji o wyborze stacji. Ryzyko wzrasta w porze nocnej i warunkach
ograniczonej widocznosci. Nawet po wjechaniu na teren stacji, juz dostrzegajgc roznice w jej
oznaczeniu, kierowca moze by¢ przekonany, Ze nalezy ona do sieci franczyzowej, w ktorej PKN

ORLEN zapewnia o jako$ci oferowanych towaréw i $wiadczonych ustug.
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Znak powoda: R-176782 i CTM
003342169

Oznaczenie stacji paliw pozwanej

Stacja paliw w P.

Znak powoda: R-176782 i CTM 003342169 Oznaczenie stacji pozwanej
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Znak towarowy CTM-006744593 :

Pozwana przejeta z zarejestrowanego dla identycznych co $wiadczone przez nig ustug
gastronomicznych odrézniajgce znak elementy stowne i graficzne, zachowujgc ich uktad, ksztatt
czcionki i zblizong kolorystyke. Jej oznaczenie jest identyczne koncepcyjnie i bardzo podobne
graficznie. Pominiecie wyrazu stop i zdublowanie litery f nie moze wptywa¢ na odrdznienie
kwestionowanego oznaczenia od znaku towarowego powoda. W tym przypadku nie ma Zadnego
usprawiedliwienia dla uzycia oznaczenia prawie identycznego ze znakiem, zmienionego wytacznie

w drobnych, niedostrzegalnych dla konsumenta, elementach.

Do przyjecia tezy o celowym upodobnieniu oznaczen przekonuje naruszenie praw powoda
nie w odniesieniu do jednego ale do wielu znakéw towarowych, dzieki ktérym towary i ustugi P. sa
kojarzone przez klientéw. Sad nie podziela argumentu przedstawionego w odpowiedzi na pozew o
przekonaniu spo6tki T. o prawie uzywania oznaczen wynikajacym ze sprzedazy paliwa
pochodzacego od ORLEN. Pozwana narusza w sposéb szczegoélnie jaskrawy prawa do znaku CTM-

006744593, ktére z tymi paliwami nie majg wszak nic wspdlnego.

Znak nr CTM 006744593 Oznaczenia stosowane przez pozwana

stop
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&
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I1. Naruszenie regutl uczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument
stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania przez przedsiebiorce
dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt |
ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej
konkurencji warunkowane jest kumulatywnym speinieniem nastepujacych przestanek :

4 czyn ma charakter konkurencyjny,
4 narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

4 jestbezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposob ogélny
okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektére czyny
(m.in.: wprowadzajgce w btad oznaczenie towaréw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktdre
nalezy wyktada¢ w ten sposob, Ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn
ten uszczegotawiajgce pozostajg w nastepujacych wzajemnych relacjach:

4 wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za
nieuczciwie konkurencyjne mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli
tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

4 wymagania wskazane w definicji odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust.
1 spetnia funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegdlnych typizujacych czyny nie-
uczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w
rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje ktorego$ ze znamion art. 3 ust.1 (np. bez-

prawnosci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretne-go deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17)
lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne
powinny by¢ badane przede wszystkim w $wietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg
ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998
r.sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k, czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towarow, ktore moze wprowadzi¢ klientow w biad co do ich pochodzenia. Dla oceny
sprzeczno$ci dziatania pozwanego (obowigzanego) z regutami uczciwej konkurencji na gruncie

tego przepisu nalezy stosowac odpowiednio zasady wypracowane w prawie znakéw towarowych.
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Spotka T. prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza konkurencyjng wobec powoda, $wiadczac
ustugi zwigzane ze sprzedaza paliw, gastronomiczne, sprzedazy detalicznej w sklepach
znajdujacych sie na tych stacjach i obstugi pojazdéw mechanicznych. Zwazywszy wiec, ze powod
jako pierwszy uzywat oznaczenia stownego ORLEN oraz oznaczen stowno-graficznych stop cafe
bistro i wizualizujacych jego stacje paliw naleZy uznaé, Ze uzywanie przez pozwang kwestionowa-
nych oznaczen stwarza ryzyko wprowadzenia nabywcéw w btad co do pochodzenia oferowanych
na stacjach pozwanej towaréw i ustug. Ryzyko to zwieksza tgczne uzywanie kwestionowanych
oznaczen, upodobniajacych wyglad stacji paliw T. do stacji nalezacych do sieci ORLEN. Pozwana

dopuszcza sie zatem czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Nalezy sie zgodzi¢ z zarzutem powoda, Ze dzialanie pozwanej moze by¢ takze
kwalifikowane jako pasozytnicze wykorzystywanie cudzych naktadéw pracy (inwestycji) przez
naruszanie ustalonej pozycji rynkowej przedsiebiorstwa P.. Dobrym obyczajem, ktéry zostat w
tym przypadku naruszony przez pozwang jest niepodszywanie sie pod firme i renome
konkurencyjnego przedsiebiorstwa. Na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna by¢ chroniona sita
przyciagania (atrakcyjno$¢) przedsiebiorcy i jego oddziatywania na relatywny krag konsumentdéw.
Nasladowanie przez pozwang znakéw towarowych powoda i wygladu stacji sieci ORLEN skutkuje
przechwyceniem czesci jego klientdw i mozliwym ich przekonaniem o obniZeniu poziomu ustug i
towardw, spotka T. nie oferuje bowiem wielu $wiadczen wtasciwych stacjom paliw nalezacym do

sieci (programu lojalnoSciowego, ptatnosci kartami paliwowymi).

W przekonaniu Sadu, nalezycie udowodnione fakty naruszenia praw wylacznych P.
i jego interesow gospodarczych uzasadniajg zastosowanie wzgledem spoélki T. sankcji

zakazowych i nakazania pozwanej usuniecia skutkow dokonanych naruszen.

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadze-
nia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do
naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia
wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegélnoSci:

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;
przywoéz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

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

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba zZe istnieja szczegdlne powody

zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
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grozbe naruszenia. Stosuje réwniez takie srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktorych
celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw
ustawy Prawo wtasnosci przemystowe;j :
- art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wtasnoscig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegblno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym.

Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do odsta-
pienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c,,
nie moze by¢ stosowana z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit
sie naruszenia, winien skonkretyzowaé te szczegdélne powody i wykazaé ich istnienie,
pozostawiajgc sgdowi ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z

rejestracji.

Na podstawie art. art. 9 ust 2 w zw. z ust. 1b i art. 102 ust. 1 rozporzadzenia, art. 296
ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 286 p.w.p., a takze art. 18 ust. 1 pkt 1i 2 w zw. z art.
10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Sad nakazat pozwanej, aby :

1. zaniechata wykorzystywania oznaczen zawierajacych stowo ,orlen” (w tym: PALIWA
ORLEN/ORLEN Paliwa TRANSOIL), dla oznaczania stacji paliwowych, w tym
dystrybutoréow paliw, paliw i gazéw ptynnych, ustug dystrybucji paliw ciektych i
gazowych, ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych i
$Swiadczonych tam ustug gastronomicznych oraz usuneta takie oznaczenia z elementow

wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku,

2. zaniechata wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych zawierajgcych wyrazenie ,caffe
bistro”, ktérego element ,caffe” pisany jest pochylong czcionka w jasnym kolorze z jasnym
podkresleniem i umieszczony na ciemnym tle, dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej
w sklepach na terenie stacji paliwowych i $wiadczonych tam ustug gastronomicznych oraz
usuneta takie oznaczenia z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonej w R. w terminie

14 dni od uprawomocnienia wyroku,

3. zaniechata stosowania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, biatego i
szarego dla oznaczania stacji paliwowych, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji

paliw i ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych, gdzie:
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f. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposob, Ze najwyzsza jego cze$¢ z
logotypem stacji zawiera czerwone tto, cze$¢ Srodkowa - na ktorej
umieszczone s3 wysSwietlacze z cenami paliw - wykonana jest w
dominujgcym kolorze czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera
kolor szary, odcien szarosci lub kolor podobny; lub/albo

g. tablice kierunkowe wykonane sg w dominujagcym kolorze czerwonym;
lub/albo

h. fryz wiaty zawiera dominujace czerwone elementy oraz narozniki w
kolorze bialym, szarym, w odcieniu szarosci lub kolorze podobnym;
lub/albo

i. fryz wiaty zawiera element dominujagcy w Kkolorze czerwonym lub
podobnym, ktérego dolna podstawa i boki po zmroku s3 oswietlone
rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym; lub/albo

j. fryz pawilonu oraz opcjonalnie wystepujacych innych budynkéw stacji
wykonany jest w kolorze biatym, szarym, w odcieniu szarosci lub kolorze

podobnym z czerwonymi naroznikami

oraz usuneta takg kombinacje kolorystyczng z wymienionych wyzej elementow wystroju stacji

paliw prowadzonej w R. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia wyroku.

Nakazy i zakazy mieszcza sie w granicach wyznaczonych wskazanymi na wstepie przepisami i
oodpowiadaja sposobowi dzialania pozwanej naruszajgcego prawa wylgczne i interesy

gospodarcze P.

Sad oddalit Zzadania z pkt I. - IIl. pozwu w takim zakresie w jakim usuniecie
kwestionowanych oznaczen odnositlo sie do stacji paliw w P, co do ktérej pozwana
udokumentowata zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Co do tego faktu Sad miat
pewne watpliwosci, ktérych nie mégt jednak wyjasni¢ prowadzgc dowédd z przestuchania stron
wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przedstawiciela spo6tki T.. Pelnomocnik powoda
przedstawit w tym zakresie nowe dowody z dokumentéw na ostatnim terminie rozprawy,
pomimo ze fakty ktorych dotyczyly mialy mie¢ miejsce wiele miesiecy wcze$niej. Sad nie
uwzglednit natomiast faktu zakonczenia prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej na stacji paliw w
R. ze wzgledu na przedstawienie (bez dodatkowych wyjasnien) umowy zawartej w dacie
pozniejszej od udokumentowanego naruszenia praw powoda. Réwnoczes$nie sp6tka nie wykonata
natozonego na nig przez Sad obowigzku przedstawienia dokumentéw wskazujacych na

rozpoczecie uzywania kwestionowanych oznaczen (wniosek z pkt X1.7. pozwu)
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Z pkt II. pozwu oddalone zostato ponadto zgdanie zaniechania uzywania niesprecyzowa-
nych «oznaczen podobnych», ktdrego uwzglednienie przeniostoby ocene ewentualnego

naruszenia na organ egzekucyjny, czemu sprzeciwia sie unormowanie art. 96a rozporzadzenia.

Uznajac je za nadmierne w poréwnaniu ze $rodkami wymaganymi do usuniecia skutkow
naruszenia Sad oddalil Zadania z pkt IV. pozwu. (a contrario art. 286 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 2

u.z.n.k.)

Sad uznal za w pelni uzasadnione roszczenie z pkt V., ktére uwzglednil na podstawie
art. 296 ust. 1 p.w.p. (w zw. z art. 102 ust. 2 rozporzadzenia) Zgodnie z tym przepisem,
uprawniony z do znaku towarowego, ktérego prawo zostalo naruszone moze zadaé¢ w razie
zawinionego naruszenia naprawienia wyrzadzonej mu szkody :

1. nazasadach ogdlnych albo
2. poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej lub
innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne

tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa wytacznego.

Sad nie mial watpliwosci co do tego, Ze dzialanie spétki T. naruszajgcej liczne prawa
wyltaczne i interesy gospodarcze P. w sposob razacy i dtugotrwaty, a ponadto niereagujacej na
wezwania uprawnionego i zobowigzania naktadane na nig przez Sad, nosza znamiona zawinienia.
Pozwana byta $wiadoma bezprawnos$ci swego dzialania oraz jego szkodliwych dla powoda
skutkow, o czym $wiadczy zakres i czas trwania naruszen. Prowadzenie stacji paliw, ktérych
wyglad w szeregu elementach odrézniajacych imituje architekture, kolorystyke i oznaczenia stacji
konkurenta wskazuje wyraznie na celowe wykorzystywanie sity odrdzniajacej znakéw
towarowych P. i pozycji rynkowej wypracowanej przez powoda, a w konsekwencji nieuczciwe

zdobywanie klienteli, bez wtasnych staran i naktadéw.

Roszczenie jest zasadne takze co do wysokos$ci. Powod nalezycie udowodnit dokumentami
i zeznaniami $wiadka T. P., ze zadana pozwem kwota stanowi réwnowarto$¢ optaty licencyjnej
uiszczanej na rzecz P. przez podmioty pozostajace z nim w relacjach gospodarczych, w
szczegoblnosci powigzane z nim umowa franczyzowa. Miesieczna optata licencyjna wynosi 3.800 zt
(optata stata - 2.000 zl, przecietna optata zmienna - 1.800 zl netto). Wobec nieprzedstawienia
przez pozwang dowodoéw umozliwiajacych Sadowi zweryfikowanie twierdzen powoda co do daty
rozpoczecia uzywania kwestionowanych oznaczen, przyjeto, ze odszkodowanie nalezne jest dla
stacji paliw w R. za 6 miesiecy od 19 czerwca 2012 r., a dla stacji paliw w P. za 3 miesigce od 27

wrze$nia 2012 r. (22.800 zt + 11.400 zt)

Zadanie odsetek za op6znienie Sad uznatl za zasadne w czesci, tj. od 18 stycznia 2013
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Termin Swiadczenia nie wynikajacy z postanowien umowy ani z wiasciwos$ci zobowigzania
wyznacza wezwanie dtuznika do jego wykonania. Winien on uczyni¢ to niezwtocznie. (art. 455
k.c.) Opd6Znienie dtuznika ze speiieniem $wiadczenia pienieznego uzasadnia Zgdanie odsetek
przez wierzyciela, chociazby nie poniést on zadnej szkody i chociazby opdznienie byto
nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. Strony moga umownie
okresli¢ stope odsetek, w braku uzgodnien nalezeé bedg sie odsetki ustawowe. (art. 481 §§ 1, 2

k.c.)

Dtuznik popada w opdzZnienie, jesli nie spetnia Swiadczenia pienieznego w terminie, w ktérym
stato sie ono wymagalne, takze wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokos¢ swiadczenia. (tak Sad
Najwyzszy w wyrokach z 17 V 2000 r. I CKN 302/00,z 13 X 1994 r. I CRN 121/91, OSNC 1995 /nr
1/poz. 21). Termin ten okresla sie wedtug zasad ujetych w art. 455 k.c. Gdy nie jest on oznaczony,
ani nie wynika z wlasciwosci zobowigzania, §wiadczenie powinno by¢ spelnione niezwtocznie po

wezwaniu dtuznika do wykonania. Stawia ono $wiadczenie w stan wymagalnosci.

W tym przypadku pozwana zostata prawidlowo wezwana do zaptaty odszkodowania przy
pierwszym doreczeniu odpisu pozwu - 3 stycznia 2013 r. Swiadczenie stato sie wymagalne po
uptywie 14 dni przyjetych w praktyce gospodarczej na dobrowolne jego spekienie, po ktérego

bezskutecznym uplywie zobowigzana jest zaptaci¢ ustawowe odsetki za op6znienie.

Sad oddalil roszczenie z pkt VI. jako nieusprawiedliwione co do zasady.

Przepis art. 18 ust. 1 pkt 6 u.znk. stanowi, Ze przedsiebiorca, ktérego interes zostat

naruszony moze zgdac zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwia-

zany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego - jezeli czyn
nieuczciwej konkurencji byt zawiniony. Warunkiem uwzglednienia Zadania zaptaty pokutnego jest
wiec okre$lenie przez powoda konkretnego celu. Nie mozna natomiast uznaé za wystarczajgce
wskazania podmiotu, ktéry w prowadzonej dziatalnos$ci realizuje rézne cele. Z takg sytuacja mamy
do czynienia w tym postepowaniu, w ktérym powod ograniczyt sie do wskazania F., ktéra realizuje
gléwnie cele prorodzinne i edukacyjne. Powod nie sprecyzowat roszczenia nawet po zgtoszeniu

przez pozwang zastrzezen co do stusznosci jego powoddztwa (s.17 odpowiedzi na pozew).

Aby usuna¢ skutki naruszenia jego praw wylacznych i intereséw gospodarczych P.
moZe zasadnie zada¢ publikacji oSwiadczenia o tresci: ,T. Sp. z o.0. z siedzibg w W. niniejszym
przeprasza P. S.A. z siedzibq w P. za naruszenie przystugujgcych mu praw do wspdélnotowych i
krajowych znakéw towarowych oraz popetnienie czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez
prowadzenie w P. oraz R. stacji paliw, w wystroju ktorych uzywane byly oznaczenia stowne i stowno-
graficzne identyczne lub mylgco podobne do znakdéw zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyciel

zostat zobowiqgzany do zaprzestania wskazanych dziatan na skutek procesu sqgdowego.”, ktore taczy
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w sobie elementy o$wiadczenia przewidzianego w pkt 3 art. 18 ust. 1 u.z.nk. i informacji o

orzeczeniu, o ktérej mowa w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Sad nie ma watpliwosci co do zasadnoSci zgdanego w pkt VII. sposobu publikacji
oSwiadczenia i wybranych przez powoda publikatoréw. Wskazane przez powoda (prasa
ogolnopolska i branzowa) zapewnia one dostep do informacji wtasciwemu kregowi konsumentow
i przedstawicieli branzy paliwowej, np. potencjalnych franczyzobiorcow P. S3 tez one

proporcjonalne do sposobu i rozmiaru naruszenia.

Nie ma natomiast uzasadnienia odrebne podawanie wyroku do publicznej wiadomosci
zadane dodatkowo w pkt VIII. pozwu, szczegélnie, Ze sformutowanie zakazéw i nakazow
natozonych na pozwang ma kumulatywna podstawe prawng w przepisach rozporzadzenia, prawa

wlasnosci przemystowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uwzgledniajac zadanie z pkt IX w zw. z pkt VII Sad upowaznit powoda do zastepczego

wykonania obowigzku publikacji oswiadczen.

0 kosztach postepowania Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.,
uznajac Ze strony powinny je ponies¢ w czesciach 44% powdd, 56% pozwana, stosownie do

wyniku sprawy, okreslonego wg wskazanej przez powoda wartosci przedmiotu sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w

wysoko$ci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnos$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwos$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Parstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej

wyjasdnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.)

Podstawe zasadzenia optaty stanowig stawki minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z
tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢
zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie praw
ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie
obejmuje optat od roszczen pienieznych dochodzonych tgcznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartosci

przedmiotu sporu powyzej 200.000 zt stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi
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7.200 zt. (§ 6 pkt 7) Za prowadzenie sprawy przez tego samego petnomocnika w postepowaniu

zazaleniowym przed sadem apelacyjnym stawka minimalna wynosi 50%. (§ 12 ust. 2 pkt 2)

W rozliczeniu kosztéw Sad uwzglednit - po stronie powoda: optaty od pozwu (29.887 zi1),
wniosku o udzielenie zabezpieczenia (400 z1) i zazalenia (80 z1), koszty zastepstwa procesowego
w sprawie w minimalnej wysokosSci (840+7.200+17 z1), koszty zastepstwa procesowego w
postepowaniu zabezpieczajgcym w minimalnej wysokosci (840+17+420 zt za Il instancje), a takze
koszty egzekucyjne w wysokosci 16.353,04 zl; po stronie pozwanej: koszty zastepstwa
procesowego w minimalnej wysokosci (840+7.200+17 zt). W wyniku rozliczenia Sad zasadzit od

pozwanej na rzecz powoda kwote 7.694 zt tytutem zwrotu kosztéw procesu.

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach
cywilnych Sad zwrdcit P. S.A. w P. z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 5.000 zt tytutem

niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii bieglego.
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