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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Dnia 28 lutego 2011r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Piotr Grzywacz

PO rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2011 r.

sprawy z powddztwa B z siedzibg w Londynie (Wielka Brytania)

przeciwko K

prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa K w Bielanach-Zytakach

i A spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Bielanach-Zytakach

- 0 zakazanie naruszen praw z rejestracji wspolnotowych znakdw towarowych oraz

czyndw nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje K i A spéice z ograniczong odpowiedzialnoscia w Bielanach-Zytakach
naruszania przystugujacych B z siedzibg w Londynie praw do wspdlnotowych
znakédw towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante pod numerami 1916550, 4236279, 3834611, 3834629,
1968403, 3363652, 4334199 i 1991, przez zakazanie pozwanym:

a. uzywania, jako dominujgcego, koloru zielonego w potaczeniu z elementami

w kolorach zéttym lub biatym, na zewnetrznych powierzchniach zadaszenia



2.

3.

konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na
pojemnikach znajdujacych sie obok dystrybutoréw z paliwem, na kazdym
ze stanowisk tankowania oraz na szyldach znajdujacych sie przy wjezdzie,
stacji paliw zlokalizowanej pod adresem : Bielany-Zytaki, lub jakiejkolwiek
innej stacji benzynowej, w szczegdlnosci uzywania zielonego oswietlenia
na zewnetrznych powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad
stanowiskami tankowania paliwa, samodzielnie lub w potgczeniu z
oznaczeniem graficznym w kolorze zielonym, zéttym i biatym, o

potkolistym ksztatcie przypominajacym storice;

uzywania oznaczenia graficznego w kolorze zielonym, zéttym i biatym o
potkolistym ksztatcie przypominajgcym storice, na zewnetrznych opisanych
w pkt a. : powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad
stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujacych sie obok
dystrybutoréw z paliwem, na kazdym ze stanowisk tankowania oraz na
szyldach znajdujacych sie przy wjezdzie, stacji paliw zlokalizowanej pod
adresem : Bielany-Zytaki lub w jej sasiedztwie albo jakiejkolwiek innej stacji

benzynowej;

oddala powoddztwo w pozostatym zakresie;

znosi miedzy stronami koszty postepowania.
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b)

Uzasadnienie

B z siedziba w Londynie wniost o:

zakazanie pozwanym K prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarczag pod nazwa K w
Bielanach-Zytakach i A spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia w Bielanach-Zytakach
naruszania przystugujacych powodowi praw do wspoélnotowych znakéw towarowych
CTM-001916550, 004236279, 003834611, 003834629, 001968403, 003363652, 004334199
1000001991, w szczegolnosci przez zakazanie solidarnie pozwanym:

uzywania jako dominujacego koloru zielonego, w tym zwlaszcza w polaczeniu z
elementami w kolorze zo6ltym lub bialym, na zewnetrznych powierzchniach stacji paliw
zlokalizowanej pod adresem: Bielany-Zylaki, lub jakiejkolwiek innej stacji benzynowej
pozwanych, w szczegdlnodci na zewnetrznych powierzchniach zadaszenia konstrukeji
wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujacych si¢ obok
dystrybutoréw z paliwem na kazdym ze stanowisk tankowania oraz na szyldach
znajdujacych si¢ przy wjezdzie na stacje, w tym réwniez uzywania zielonego o$wietlenia
stacji na zewnetrznych powierzchniach stacji, samodzielnie lub w polaczeniu z
oznaczeniem graficznym w kolorze zielonym, z6ttym 1 bialym o pétkolistym ksztalcie

przypominajacym slonce;

uzywania oznaczenia graficznego w kolorze zielonym, z6ltym i bialym o pétkolistym
ksztalcie przypominajacym stonce, na jakimkolwiek elemencie stacji paliw zlokalizowanej
pod adresem: Bielany-Zylaki lub znajdujacym si¢ w jej sasiedztwie albo elemencie
jakiejkolwiek innej stacji benzynowej pozwanych lub elemencie znajdujacym si¢ w
sasiedztwie jakiejkolwiek innej stacji benzynowej pozwanych (wlaczajac w to elementy
wystroju wewnetrznego), na wszelkich elementach wykorzystywanych do prowadzonej
przez pozwanych dzialalnosci w zakresie obrotu paliwami, w tym réwniez gazem, w

materialach reklamowych, promocyjnych lub informujacych o dziatalnosci pozwanych, w

tym réwniez na stronach internetowych pozwanych www.keasystem.pl oraz

www.axan.pl, lub w jakikolwick inny sposdb;

nakazanie pozwanym solidarnie opublikowania, na ich koszt, w terminie jednego miesigca
od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku, w dwoéch kolejnych wydaniach dwutygodnika

Gazeta Sokolowska oraz w dwoch kolejnych wydaniach tygodnika Wiese Sokofowskie, na
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stronach nieprzeznaczonych do ogloszen, czarna nasycona czcionka typu Times New
Roman Bold, na plaszczyznie bialego koloru stanowigcej co najmniej 25 procent catkowite;j
powierzchni strony oraz w taki sposob aby odlegloé¢ liter od dolnej i gornej krawedzi tta
plaszczyzny nie byla wigksza niz 2 wysokosci liter, a odleglo$¢ pomiedzy
poszczegblnymi wierszami nie byla wigksza niz wysoko$¢ liter, odwiadczenia o tresci jak
ponizej lub innej okreslonej przez Sad : K prowadzacy dziatalnosé gospodarcza pod nazwa K oraz
A spétka . ograniczong odpowiedzialnosciq informuja, e ugywajqe w odniesienin do ustug stagi
paliwowej lokalizowanej pod adresem:  Bielany-Zylaki oznaczen graficznych podobnych do nakéw
towarowych arejestrowanych na r3ecy spotki Bz siedziba w Londynie narusgyli prawa wylacgne tef

Spotki oraz dopuscili si¢ czyndw nieucciwel konkurendgi, 3 powodn cego wyrazajq ubolewanie.;

3. nakazanie pozwanym solidarnie zamieszczenia, w terminie dwoch tygodni od daty
uprawo-mocnienia si¢ wyroku, o$wiadczenia o tresci jak w punkcie 2, na gléwnej stronie

witryn internetowych Www.keasystem.pl oraz www.axan.pl czarna nasycona czcionka

typu Times New Roman Bold, na wyodrebnionej plaszczyznie biatego koloru stanowigcej co
najmniej 25 procent catkowitej powierzchni strony, w taki sposéb, aby o$wiadczenie bylo
czytelne 1 nieruchome oraz aby odlegtosc liter od dolnej 1 gbrnej krawedzi tla plaszczyzny
nie byla wigksza niz /2 wysokosci liter, a odlegtos$¢ pomiedzy poszczegdlnymi wierszami
nie byta wigksza niz wysoko$¢ liter, oraz utrzymywania tego oswiadczenia przez okres 2

miesigcy od daty zamieszczenia;

4. zasadzenie - solidarnie - od pozwanych na rzecz powoda zwrotu kosztéw postgpowania.

B w Londynie powolal si¢ na stuzace mu z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante prawa do wspélnotowych znakéw towarowych, zapewniajac o ich
renomie. Zarzucil naruszenie przez pozwanych jego praw wylacznych oraz godzenie w zasady
uczciwej konkurencji, pozwani oparli bowiem swoja dzialalnos¢ gospodarcza, w zakresie szeroko
pojetego handlu paliwami, na bezprawnym wykorzystywaniu renomy znakéw towarowych BP.
Do oznaczania zewnetrznych elementéw stancji benzynowej zlokalizowanej przy w Bielanach-
Zylakach wykorzystuja kolor zielony (jako dominujacy) w polaczeniu z zoéltymi i bialymi
elementami. Uzywajq takze graficznego oznaczenia przypominajacego stofice w kolorach
zielonym, zo6ltym 1 bialtym. Wykorzystywanie takiej kolorystyki albo motywu stofca narusza
prawa powoda, podwazajac funkcje znakéw towarowych BP, a takze zasady uczciwego obrotu.
Pozwani godza takze w interesy konsumentow, doprowadzajac ich do konfuzji co do
pochodzenia oferowanych im towaréw 1 ustug, a takze co do istnienia pomiedzy stronami

zwigzkéw gospodarczych. Dzialania, polegajace na $wiadomym i bezprawnym korzystaniu z
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renomy znakéw towarowych BP, przynosza im nieuzasadnione korzysci i stwarzaja ryzyko
degradacji znakéw powoda, oslabienia ich zdolnosci odrézniajacej, stanowiac przyklad tzw.

pasozytnictwa gospodarczego.

Jako podstawe prawna swych roszczen B wskazal : w zakresie ryzyka konfuzji art. 9 ust. 1
lit. b rozporzadzenia nr 207/2009 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.nk., a w zakresie tzw. pasozytnictwa

gospodarczego art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (k.2-601)

Pozwani K i A spétka z ograniczona odpowiedzialnoécia w Bielanach-Zytakach
zazadali oddalenia powo6dztwa i zasadzenia na ich rzecz zwrotu kosztéw procesu. K
zarzucil brak legitymacji biernej, wskazujac, ze z dniem 31 I 2010 r. zaprzestal prowadzenia
spornej stacji paliw, ktora obecnie dzierzawi od niego spotka A. Powolal si¢ na stuzace mu - z
pierwszenstwem od 24 IX 2007 r. - prawo ochronne na znak towarowy nr 218916

przedstawiajacy stonce, zakazania uzywania ktérego domaga si¢ powod.

Pozwani zapewnili o nienaruszaniu praw B. Zarzucili, ze znaki towarowe powoda nie
naleza do renomowanych, szczegdlnie po ubieglorocznej katastrofie ekologicznej w Zatoce
Meksykanskiej. W ich przekonaniu, stosowane przez nich oznaczenie istotnie rézni si¢ od
znakow BP, a zatem nie istnieje mozliwos¢ wprowadzenia nabywcow w blad co do pochodzenia
towaréw i uslug oferowanych na stacji paliw A w Bielanach-Zylakach od stron niniejszego
postepowania. Podniesli takze zarzut niesprecyzowania i nieudowodnienia roszczen oraz ich
przedawnienia, wskazujac, ze wyglad stacji paliw A byl znany powodowi od maja 2007 r. Na

poparcie zarzutéw zaoferowali dowody z zeznan licznych $wiadkow, ogledzin, a takze z

przestuchania ich w charakterze strony. (k.612-650, 651-721)

Sad ustalit, ze :

B z siedzibg w Londynie jest jednym z najwigkszych koncernéw paliwowych dziatajacych
na rynku miedzynarodowym posiadajacym 30 tysiecy stacji w ponad 100 krajach na calym
swiecie. Od 1995 r. prowadzi stacje benzynowe takze w Polsce. (dowdd : artykuly prasowe k.43-
46, 116-118, wydruki ze stron internetowych k.47-51, 224-231, zeznania $wiadka D k.844-845)
Dla identyfikacji swoich stacji, powdd od wielu lat konsekwentnie uzywa kombinacji koloréw
zielonego (dominujacy) 1 zéltego. Kolorystyka ta wykorzystywana jest dla oznaczania

oferowanych ustug 1 produktéw, a takze w akcjach promocyjnych i reklamowych, dzigki ktérym



zielono-zo6lte barwy obecne na rynku paliw, olejéw 1 gazéw staly si¢ latwo rozpoznawalnym

symbolem powodowej spotki. (dowdd : reklamy prasowe k.52-115, 119-211)

Od 2000 r. stacje paliw, opakowania produktéw i oferowane uslugi B oznaczane sa
graficznym znakiem towarowym HELIOS w formie kolistej, koloru zo6ttego i bialego, w zamysle
powoda, nawiazujacej swym ksztaltem do motywu storica i imienia greckiego boga Stonica. Znak
ten byl przedmiotem intensywnej akcji promocyjnej i reklamowej, z wykorzystaniem wszystkich
medidw (telewizji, prasy, Internetu). Jest takze uzywany w konkursach organizowanych lub
sponsorowanych przez B, jak réwniez w reklamie. Dzialania powoda wigzaly si¢ z nakladami
finansowymi na reklame 1 promocje jego znaku towarowego. (dowdd : materialy reklamowe k.52-
115, 119-211, fotografie stacji benzynowych B k.183, 188, 195, 207, 212-223, wydruki ze strony
internetowej WWW.Dp.pl k.224-231, 543-544, raport aktywnosci reklamowej k.553-556, zeznania
swiadka D k.844-845, wyniki badan znajomosci znaku towarowego k.232-247, wyniki
Superbrands k.557-581)

Znaki towarowe B ciesza si¢ uznaniem konsumentow, ktére wynika z aktywnosci
marketingowej, nakladéw finansowych, wysokiej jakosci towaréw i ustug oraz szczegdlnej
dbatosci powoda o wizerunek spotki, potwierdzong przyznaniem nagréd 1 wyrdznien. B angazuje
si¢ rowniez w liczne akcje spoleczne 1 kulturalne. (dowdd : wydruki ze stron internetowych k.224-
231, zeznania §wiadka D k.844-845) Z sukcesami, podejmuje dzialania w celu obrony swoich

praw wylacznych 1 uzywanych oznaczen. (dowdd : raporty k.232-247, 519-542)

B stuza prawa wylaczne do nastepujacych wspolnotowych znakéow towarowych :

- znak graficzny CTM-004100335
bp - data zgloszenia 26 X 2004 r.
- data rejestracji 18 VIII 2008 . r.

- data publikacji 25 VIII 2008 r.
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- znak graficzny CTM-001916550
- data zgloszenia 19 X 2000 r.
- data rejestracji 8 IX 2003 r.

- data publikacji 6 X 2003 r.

- znak graficzny CTM-004236279
- data zgloszenia 11 1 2005 r.
- data rejestracji 18 V 2006 r.

- data publikacji 29 V 2000 r.

- znak graficzny CTM-003834611
- data zgloszenia 13 'V 2004 r.
- data rejestracji 27 IX 2005 r.

- data publikacji 31 X 2005 r.

- znak graficzny CTM-003834629
- data zgloszenia 13 'V 2004 r.
- data rejestracji 2 V 2000 r.

- data publikacji 22 'V 2000 r.

- znak graficzny CTM-001968403
- data zgloszenia 22 XI 2000 r.
- data rejestracji 19 XII 2002 r.

- data publikacji 17 II 2003 r.




- znak graficzny CTM-003363652

- data zgloszenia 19 IX 2003 r.

o0 3 5]"""" - data rejestracji 18 X 2005 .
A o

- data publikacji 14 XI 2005 r.

- znak graficzny CTM-004334199
- data zgloszenia 10 III 2005 r.
- data rejestracji 20 IV 2006 r.

- data publikacji 8 V 20006 r.

- znak graficzny CTM-000001991

- data zgloszenia 1 IV 1996 r.
- data rejestracji 1 VI 2001 r.

- data publikacji 16 VII 2001 r.

Wszystkie te znaki zarejestrowane zostaly dla towaréw i uslug zwigzanych z dzialalnoscia na
rynku paliw, w szczegélnosci w klasach 4 (m.in. paliwa, oleje 1 tluszcze przemyslowe, oleje
silnikowe, smary 1 Srodki smarowe, dodatki do olejow i paliw), 37 (m.in. ustugi §wiadczone przez
stacje obslugi pojazdow i stacje paliw do pojazdéw), 39 (m.in. uslugi dystrybucii, dostawy,
transportu i magazynowania paliwa, oleju, ropy naftowej, gazu i smaréw; ustug tankowania paliwa

do pojazdéw) klasyfikacji nicejskie;.

Powdd dysponuje takze prawami ochronnymi na inne, graficzne znaki towarowe (R-
115842, 115843, 103704, 159862,). (dowdd : Swiadectwa rejestracji OHIM z tlumaczeniami na
jezyk polski, wyciagi z rejestru UP RP k.251-394, 545-546 i tozsamy CTM-002195246 k.547-552)

K prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa K w Bielanach-Zylakach i jest
jednoczesnie wickszo$ciowym wspolnikiem spoétki z ograniczona odpowiedzialnodcia A oraz

prezesem zarzadu uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji pozwanej ad.2. Obydwoje




pozwani posiadaja koncesje na obrot paliwami cieklymi, a spétka A dodatkowo dysponuje
koncesja na wytwarzanie paliw cieklych. Pozwani reklamujq swoje uslugi m.in. na stronach

internetowych pod adresami Www.keasystem.pl oraz www.axan.pl. (dowdd : zaswiadczenia z

ewidencji dzialalnodci gospodarczej dot. pozwanego k.626-629, paragon fiskalny k.395, odpis z
KRS dot. pozwanej k.396-412, 661-666v, faktura k.413, wydruki z bazy Urzedu Regulacji
Energetyki k.414, 415, wydruki ze stron internetowych k.416-425, 637, 638 oraz wydruki z bazy
NASK dotyczace domen www.keasystem.pl i www.axan.pl k.426-428, zeznania K k.846-847)

1 II 2010 r. pozwani zawarli umowe dzierzawy nieruchomosci pomieszczonej w
Bielanach zabudowanej pawilonem stacji paliw, na czas nieokredlony, z mozliwoscig jej
rozwiazania za miesigcznym wypowiedzeniem. (bezsporne — tak tez kopia umowy k.624-625)
Obecnie sporna stacja paliw prowadzona jest przez spotke A. (bezsporne — tak tez kopie

dokumentéw finansowo-ksiggowych k.630-636, 713-717, reklamy k.708-712)

K sluzy prawo ochronne nr 218916 przyznane 30 X 2009 r., z pierwszefistwem od 24 IX
2007 r. na graficzny znak towarowy, przedstawiajacy fragment stonica przestonietego w dolnej

czgSci  falami, dla towaréw 1 uslug w klasach 4, 31 1 39 Kklasyfikacji nicejskiej

(bezsporne — tak tez kopie zgloszenia k.639-643,
decyzji k.697699, swiadectwa ochronnego k.700-702, biuletynu k.703-707) Od 1 II 2010 r.
uprawnienie do uzywania tego znaku towarowego przystuguje pozwanej spélce. (bezsporne — tak

tez kopia umowy uzyczenia k.695-6906, zeznania K k.846-847)

W pazdzierniku 2008 r. powodd zglosit zastrzezenia do konfuzyjnego — jego zdaniem —
wygladu i oznaczenia stacji paliw zlokalizowanej przy w Bielanach-Zylakach, prowadzonej
wowezas przez K. (dowdd : fotografie k.429-439, paragon fiskalny wraz z wydrukiem ze strony
internetowej GUS k.395, 440, zeznania $wiadka G k.845-846) W wyniku rozméw 1 wymiany
korespondencji doszto do czg$ciowej zmiany oznaczen stacji paliw, strony nie rozwiazaly jednak
sporu na drodze polubownej. (dowdd : korespondencja k.442-472, 488-518, fotografie stacji
paliw k.429-439,462-464, 467, 468, 473-487, zeznania $wiadka G k.845-846, zeznania K k.846-

847)
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Ustaleniu przez Sad okolicznosdci istotnych dla rozstrzygniecia sporu postuzyly
zaoferowane przez strony dowody z dokumentéw, zeznan §wiadkéw i przestuchania pozwanego.
Wynikaja z nich, wzajemnie nieckwestionowane prawa wylaczne stron oraz zakres ochrony
wynikajacej z rejestracji ich znakéw towarowych. Nie budza watpliwosci powiazania pozwanych,
ani stosunki prawne odnoszace si¢ do nieruchomosci na ktérej pomieszczona jest sporna stacja
paliw. Liczne dokumenty i fotografie dowodza renomy znakéw towarowych BP, ktore;
kwestionowanie wynika raczej z odmiennego rozumienia przez strony pojecia renomowanego

znaku towarowego, o ktorym mowa w art. 9 ust.1c rozporzadzenia.

Stwierdzenie konfuzyjnego podobienstwa znakéw towarowych powoda i stacji paliw A
oparte zostalo na zlozonych do akt sprawy dowodach z fotografii, ktére — co wiarygodnie
potwierdzit §wiadek G — nie zostaly poddane technicznej obrébcee 1 odpowiadaja faktycznemu

wygladowi 1 kolorystyce elementow konstrukeiji stacji.

Sad oddalil wnioski pozwanych o dopuszczenie dowodow z zeznan §wiadkow, poniewaz
istnienie ryzyka konfuzji podlega ocenie normatywnej, a takze dowodu z ogledzin stacji jako
nieprzydatnego do wykazania powotanych okolicznosci i niemozliwego do przeprowadzenia w
taki sposob, aby uzyskane wyniki byly peilne i obiektywne. Sad oddalil rowniez wnioski
dowodowe pozwanych zawarte w pismach procesowych z 25 XI 2010 r. i 11 II 2011 r., jako

sp6znione w rozumieniu art. 479" § 2 k.p.c.

Odnoszac si¢ do zarzutdéw stawianych K i spolce A, a opartych na przepisach art. 31 10

ust. 1 ustawy o gwalezanin niencgeivel konkurengi Sad zwazyt co nastepuje :

Ustréj gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera si¢ na zasadach wolnosci
gospodarczej i swobody konkurencji. Kazdy przedsigbiorca funkcjonujacy na rynku moze
podejmowaé dzialania zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéw — nabywcow oferowanych
przezen towaréw i ustug. Dzialania konkurencyjne, bez wzgledu na to jak dotkliwe skutki moga
wywieraC w sferze interesow innych uczestnikbw obrotu, sa co do zasady dozwolone.
Ustawodawca zwraca si¢ przeciwko nim tylko o tyle, o ile sa one sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami lub tez podwazaja fundamenty konkurencji jako takiej. (por. : Wojciech
Pyziol, Anna Walaszek-Pyziot Cgyn nieucicimwej konkurengi (analiza pojecia). Przeglad Prawa
Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o gwalczanin nienczeivej konkurengi reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,

przedsigbiorstw oraz klientéw (art. 1) i nie moze by¢ traktowana jako instrument stuzacy



wyeliminowaniu konkurencji w ogodle, w celu zachowania dominujacej pozycji. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z
przepisem art. 3, czynem nieuczciwej konkurencii jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsigbiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami
nieuczciwej konkurencji sa w szczegolnosci: wprowadzajace w blad oznaczenie przedsigbiorstwa,
falszywe lub oszukaficze oznaczenie pochodzenia geograficznego towaréw albo uslug,
wprowadzajace w blad oznaczenie towaréw lub ustug, naruszenie tajemnicy przedsigbiorstwa,
naklanianie do rozwiazania lub niewykonania umowy, nasladownictwo produktéw, pomawianie
lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostgpu do rynku, przekupstwo osoby pelniacej funkcje
publiczng, a takze nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej
oraz prowadzenie lub organizowanie dzialalnos$ci w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie
dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spelnieniem

nastepujacych przestanek :

v" czyn ma charakter konkurencyjny,
V' narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

V' jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak slusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r.
(I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze by¢
uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu
objete sa bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazaja lub naruszaja
interes przedsicbiorcy. Naruszenie interesu przedsi¢biorcy nastepuje woéwczas, gdy dzialania
(zaniechanie) konkurenta powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci
nabycia lub zbytu oferowanych doébr i ustug. (por. Beata Gadek Generalna klanzula odpowiedzialnosci
ga cyn niencgeiwe  Ronkurengi (art.3  w.zn.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor
Wydawniczy Zakamycze 2003 r. 5.156-161)

Konkurencyjne sa wylacznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikdw
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez
zwickszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badZz ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw
innych uczestnikéw rynku musi mie¢ charakter bezposredni 1 realny. Musza one by¢ zdolne
wywiera¢ wplyw na innych przedsi¢biorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw) i niekorzystnie

oddziatywac na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsi¢hiorcy mozna moéwi¢ wtedy, gdy na skutek

dzialania konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwosci



nabywania lub zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposéb w jaki dzialanie konkurenta
jest odbierane przez potencjalnych adresatow. Zwazywszy, ze prawa przedsi¢biorcy
uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dzialan nieuczciwie
konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiazek
wskazania i udowodnienia istnienia zagrozenia obciaza wystgpujacego z zarzutem nieuczciwej
konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialno$ci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze

obciazenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art.

4151 art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c)

Naruszenie prawa odnosi si¢ do bezwzglednie i powszechnie obowigzujacych przepiséw,
w szczegblnodci u.z.nk., przepiséw o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym, o
ochronie dobr osobistych, prawa wlasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu
karnego. Dobre obyczaje, w nacgeniu okreslonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rogumie jednak nalegy podobnie do
gasad wspotgycia spolecznego. Sq to gatem normy moralne i Jwycgajowe stosowane w dzialalnosci gospodarcze.
Normy te moga si¢ wiec odnosic¢ do innych stosunkow spolecznych niz thpowe gasady wspotzycia spotecznego na tle
kodeksn cywilnego. O tym, ¢3y dane dzialanie jest sprzecine 3 dobrymi obyczajami, decyduje caloksztalt
okolicznoser, a gwlaszeza cel, ugyte Srodki i konsekwencgje predsiebranych dziatan. Cyn sprzeczny 3 prawem
nie musi byé zarazem sprzeczny 3 dobrymi obyczajani, gdyi galedy to od charaktern naruszonych norm. Dia
ustalenia dobrych obyczajow powagne nacgenie mogq mieé ustalane prez organizacgie samorzqdu Fawodowego
kodeksy etyczne. (tak: Marian Kepinski Problemy ogdlne nowej ustawy o walezanin nienczeiwe konkurendi.
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojecie dobrych obyczajow odczytuje
si¢ najczesdciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym wage nie do przestrzegania
dobrych obyczajow w ogodle lecz do zachowania przedsigbiorcow w dziatalnosci gospodarczej,
odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie
istotne kryterium stanowilo poczucie godnosci ogétu ludzi myslacych sprawiedliwie 1 slusznie.
Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci gospodarcze;.
(pot. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC
2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sad podziela reprezentowany w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb
ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurenciji, podczas gdy w ust.2 wymienia przykladowo
niektoére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n k., ktére nalezy wyklada¢ w ten sposob,
ze ogoélne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegdlawiajace

pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach :



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

v wymagania wskazane w definicji odnosza si¢ do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3
ust. 1 spelnia funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegolnych typizujacych
czyny nieuczciwej konkurenciji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spelnia przeslanki z
art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dzialanie nie wykazuje ktéregos$ ze znamion art. 3 ust.1

(np. bezprawnosci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga¢ bedzie zatem
ustalenia, na czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie
mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. v.z.nk. (Cgyny nienczeiwe konkurengi -
art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny
konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w $wietle przeslanek okreslonych w
przepisach art. 5-17 u.z.nk. i dopiero gdy nie mieszcza si¢ w dyspozycji ktoregokolwiek z tych
przepisow, podlegaja ocenie wedlug klauzuli generalnej z art.3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w
wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

W ocenie Sadu, powdéd nie udowodnit w tym postgpowaniu, zZe dziatania
pozwanych w spos6b bezposredni naruszajg jego interesy gospodarcze. Nie wykazal, iz
jest obecny na polskim rynku, przyznajac, ze interesy B reprezentuje w Polsce spotka B, ktora jest
bezspornie samodzielnym podmiotem prawnym. Jej powiazania personalne i gospodarcze z B w
Londynie pozostaly niewyjasnione. Powéd w zaden sposdb nie wykazal, a tym bardziej nie
udowodnil na czym mialoby polega¢ naruszenie przez pozwanych jego wlasnych interesow. W
okolicznos$ciach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, ktéry moglby by¢ poddawany ocenie
z punktu widzenia zgodnos$ci z zasadami uczciwosci kupieckiej istnieje wylacznie pomiedzy

pozwanymi a B.

W obecnym stanie prawnym, Sad nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wyktadni pojecia
przedsigbiorcy (art. 2 u.z.n.k.) i naruszenia interesu gospodarczego (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.), mogacej
uzasadnia¢ stosowanie przepisOw ustawy o gwalezanin nienciciwe konkurengi do wszystkich
samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na istniejace
powiazania gospodarcze, skutki nieuczciwie konkurencyjnego dzialania pozwanego ostatecznie
wplywajq takze na ich sytuacje ekonomiczng (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy,
agencji reklamowej). Takie szerokie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego

przedsigbiorcy mogloby, w istniejacych warunkach rynkowych, prowadzi¢c w skrajnych



przypadkach do stwierdzenia, ze wlasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub
wigkszym stopniu dotkniety dzialaniem nieuczciwie konkurencyjnym, kazdy zatem moglby
dochodzi¢ na drodze sadowej roszczen okreslonych w art. 18 u.z.n.k. W przekonaniu Sadu,
stuszne jest uznanie, ze roszczenia z art. 18 uz.nk. sluza wylacznie przedsigbiorcom,
prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na polskim rynku, ktérych interesy zostaly bezposrednio
naruszone lub zagrozone. Ustawa nie ma zastosowania do podmiotéw zagranicznych, ktére nie
prowadza w Polsce dzialalnosci, a jedynie s3 korporacyjnie powigzane z polskimi
przedsigbiorcami, zachowujacymi jednak odrebno$¢ prawna, ktérym zbywaja swoje towary lub
udzielaja licencii. Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tw. grupy kapitatowes spotek
ograniczonq odpowiedialnosciq oraz wykonywania prez spotke dominujacq uprawnieri w ramach posiadanych
udzialow w spitkach zaleinych nie powoduje powstania organizowanego espolu praw majatkowych i
niemajatkowych nalezqcego do spotki dominujqce. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 23 X 2003 r. VCK
411/02, por. takze wyroki Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i Sadu
Apelacyjnego w Katowicach z 27 11 2009 r. VACa 308/08)

W braku dowodu naruszenia interes6w gospodarczych B dziataniami K i spotki A,
Sad uznat za bezzasadne roszczenia oparte na przepisie art. 18 u.z.n.k. Nie zostat
bowiem spelniony jeden z warunkéw uznania ich dziatania za czyn nieuczciwej

konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Odnoszac si¢ do zarzutow stawianych pozwanym, a opartych na przepisach
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 t. w sprawie wspdlnotowego naku towarowego
Sad zwazyt :

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koficowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad) tego towaru lub ustugi od
towatrdéw lub ustug innego pochodzenia. (pot. wyroki Trybunatu z 23 V 1978 t. w sprawie 102/77
Hoffmann-La Roche, z 18 V1 2002 t. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 t. w sprawie C-304/06
Eurobypo, wyrok Sadu z 8 11 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Przepis art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 t. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakléconego
uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, ktére nie posiadajq

jego zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarow;



b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobiefistwa towardow, ktorych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej; ktore obejmuje prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu
do towaréw, ktére nie sq podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy
cieszy si¢ on renoma we Wspolnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy

wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Zakazy te sg zbiezne z wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8
ust.1., stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mie¢ beda
rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci w

Luksemburgu 1 Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunalu Sprawiedliwosci i Sadu Unii

Europejskiej) odnoszace si¢ do :

0 identycznosci lub podobienstwa oznaczenia i znaku towarowego,

0 identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug,

O istnienia prawdopodobiefistwa wprowadzenia w biad.
Warto przy tym podkredli¢, ze poglady Trybunatu i Sadu cechuje w tym zakresie duza jednolitos¢
i stabilno§¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powolywane sa tezy wczesniejszych
wyrokow 1 opinii, do ktérych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia

prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, Sad pragnie si¢ odniesc.

Ocena identycznosci lub podobiefstwa znakéw powinna si¢ opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
porownywac catosciowo, a decydujace znaczenie miec¢ beda elementy odrézniajace i dominujace,
a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego
kregu odbiorcow, sa one przynajmniej czgsciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych
aspektach. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identycznosé
poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje wowczas, gdy sq one
dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja si¢ niedostrzegalnymi dla przecigtnego
konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie sa
identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienistwie, konieczne jest dokonanie oceny

wizualnych, fonetycznych 1 znaczeniowych cech znakéw i ich calosciowego oddzialywania na



percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego 1 rozsadnego przecigtnego

konsumenta. (pot. wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LT] Diffusion)

Dokonujac oceny podobienistwa towardéw 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 sq 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 Castills) Cato$ciowa ocena zaklada
pewna wspolzaleznos$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobiefistwem
znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub uslug, ktérych one dotycza, przy czym
niski stopien podobienstwa miedzy towarami i ustugami moze by¢ zréwnowazony znaczacym

stopniem podobiefistwa mi¢dzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci

- pot. wyroki Trybunatu z 23 X 2002 t. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13 1X 2007 t. w sprawie C-
234/06 I/ Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 t. w sprawie C-16/06 Mobilix, wyroki Sadu z 5 IV 2006
t. w sprawie T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach polaczonych T-81, 82, 103/03
Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobiefstwo wprowadzenia w blad istnieje
wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego
przedsigbiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. (por. wyroki
Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 1., z 22 VI 1999 t. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schubfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein)
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposoéb calosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznodci konkretnego przypadku, w szczegélnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobiefstwem oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VII
2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills, z 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07 Medion i z 22
X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel,
z 23 111 2006 t. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobiefistwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw powinna si¢ opiera¢ na wywieranym przez nie
calociowym wrazeniu ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i
dominujacych. (pot. wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 t. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w
sprawie T-6/01 Matratzen, wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 t.
w sprawie T-117/02 Chufafil) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego, stanowiacego

cz¢$¢ zlozonego znaku towarowego, za odrézniajacy i dominujacy w calo$ciowym 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-117/02 Chufafify O ile przecigtny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia si¢ w analize jego poszczegdlnych elementéw (por. wyrok
Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 t. w sprawie T-
172/05 Armafoam), o tyle to wlasnie dominujace i odrdzniajace cechy oznaczenia sa, co do
zasady, najlatwiej zapamigtywane. (pot. wyroki Sadu z 23 X 2002 t. w sprawie T-104/01 Fifties, z
10 IX 2008 t. w sprawie T-325/06 Capio)

Ocena podobienstwa dwoch znakéw towarowych nie moze ograniczy¢ si¢ do zbadania
tylko jednego z elementow tworzacych zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym
znakiem. Poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize przeciwstawionych sobie znakow
postrzeganych jako calosci, co nie oznacza, ze calosciowe wrazenie pozostawione przez zlozony
znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektoérych przypadkach
zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikéw. Tylko wtedy, gdy wszystkie
pozostate skladniki sa bez znaczenia, ocena podobiefstwa moze zaleze¢ wylacznie od elementu
dominujacego. (por. wyroki Trybunatu z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker, z 20 IX 2007
t. w sprawie C 193/06 Nestlé, wyrok Sadu z 25 IITI 2009 t. w sprawie T-109/07 SPA Therapy)
Jezeli ztozony znak towarowy zostal utworzony za pomoca zestawienia odrgbnego elementu z
innym znakiem towarowym, to ten ostatni, nawet jesli nie stanowi dominujacego elementu
ztozonego znaku towarowego, moze zachowa¢ w nim niezalezng pozycje¢ odrézniajaca. W takim
przypadku zlozony znak towarowy i ten inny znak moga zosta¢ uznane za podobne. (por wyrok
Sadu z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog, z 2 XII 2008 r. w sprawie T-212/07 Barbara
Becker)

Calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaktada, ze wystepujace
migdzy znakami réznice koncepcyjne moga znosi¢ istniejace miedzy nimi podobiefstwa
brzmieniowe i wizualne, o ile przynajmniej jeden z tych znakéw posiada dla wlasciwego kregu
odbiorcow jasne i okreslone znaczenie, w wyniku czego odbiorcy ci moga je odczyta¢ w sposob
natychmiastowy. (pot. wyroki Trybunatu z 18 XII 2008 . w sprawie C-16/06 Mobilix, z 12 1 2006
t. w sprawie C-361/04 Ruiz-Picasso, z 23 111 2006t. w sprawie C-206/04 Miiblens)

Wilasciwy krag odbiorcéw sklada si¢ z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw
moze si¢ roznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii przedmiotowych towaréw lub ustug. (por.
wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schubfabrik Meyer, z 6 V 2003 t. w
sprawie C-104/01 Libertel i z 12 1 2006 r. C-361/04 Ruig Picasso, wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-104/01 Fifties, z 30 VI 2004 t. w sprawie T-186/02 Dieselif) Przecig¢tny konsument



rzadko ma mozliwo§¢ prze-prowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zdawaé si¢ na zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych
znakow towarowych. Prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad jest tym wigksze im silniejszy
jest charakter odrézniajacy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy
(znajomosci, rozpoznawalnodci znaku na rynku). (por. wyroki Trybunalu z 22 VI 1999 r. w
sprawie C-342/97 Liloyd Schubfabrik Meyer, z 11 X1 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29 IX
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, wyroki Sadu z 1 11 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooljgan, z 21 11
2006 r. w sprawie T-214/04 POLO iz 5 IV 20006 t. w sprawie T-202/04 Echinacin)

Istnieje pewna wspolzaleznosé migdzy znajomoscia znaku towarowego wsrod odbiorcéw,
a jego charakterem odrézniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej
wzmocniony jest jego charakter odrdzniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy
cieszy si¢ wysoce odrézniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsrod odbiorcow,
nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku
towarowego w rynku, natezenie, zasi¢g geograficzny 1 dlugosé okresu jego uzywania, wielko$§¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktorym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towarow
jako pochodzacych z okreslonego przedsi¢biorstwa, jak rowniez o§wiadczenia izb handlowych 1
przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych. (por. wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w
sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Cigzar udowodnienia sity znaku towarowego, a przez to jego

odrézniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Renoma znaku jest elementem, ktéry nalezy uwzgledni¢é w ramach oceny, czy
podobiefistwo oznaczent lub towaréw 1 ustug jest wystarczajace dla zaistnienia prawdo-
podobienstwa wprowadzenia w blad, po ustaleniu podobienstwa znakéw, a nie w celu ustalenia
tego podobiedstwa. (por. wyrok Trybunatu z 3 IX 2009 r. w sprawie C-498/07 La Espaiola,
wyroki Sadu z 12 XII 2002 r. w sprawie T-110/01 HUBERT, z 15 IX 2009 r. w sprawie T-
308/08 MANGO adorably, z 8 11 2011 r. w sprawie T-194/09 L.AN)

Skutki ~ wspdlnotowego  znaku towarowego podlegaja  wylacznie  przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu si¢
do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytulu X. (art. 14 ust. 1) W celu
zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegdlnosci,

nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;



b. oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie i §wiadczenie uslug pod tym oznaczeniem;
C. przywoz lub wywdz towaréow pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca pozwanemu takich dzialan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1)
Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspdlnotowych Znakow
Towarowych 1 Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do

ochrony znaku wspolnotowego.

Stormulowanie - chyba e istniejq s3ezegolne powody zaniechania — uprawnia Sad do odstapienia
od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie
moze by¢ stosowana przez sad w postgpowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu.
Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscil si¢ naruszenia, winien
skonkretyzowac te szezegdlne powody 1 wykazac ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako arbitrowi)

oceng, przy rozstrzyganiu o sposobie usunigcia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

Sad uznaje za stuszne twierdzenie powoda, ze intensywnie uzywany przezen, nie-
przerwanie od 2000 r., znak towarowy CTM-001916550 jest znakiem renomowanym. Przekonuja
o tym ztozone do akt dokumenty i zeznania swiadka D. Kwestionujac renome znaku BP pozwani
odwoluja si¢ do wczesniejszego i bardziej zblizonego do potocznego rozumienia tego stowa.
Godzi si¢ wyjasni¢, ze aktualne orzecznictwo Sadéw wspolnotowych utozsamia za renome ze
znajomoscia znaku towarowego, jego stawa, nie za$ z jakos$cia towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscia). Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97
(General Motors) BEuropejski Trybunal Sprawiedliwosci stwierdzil, Ze elementem renomy znaku,
jest jego szeroka znajomos$¢ przez relewantnych odbiorcéw na okreSlonym terytorium
(niekoniecznie powszechna znajomo$é w rozumieniu art. 6" Konwencji paryskiej o ochronie
wilasnosei przemystowej z 20 111 1883 1.). Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi wziac

pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegélnosci :

0O udzial w rynku,

O intensywnosc, zasieg geograficzny i okres uzywania,



0 wielkos$¢ inwestycji poniesionych przez przedsigbiorstwo w zwiazku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004
t. w sprawie T-8/03 (Ewilio Pucci) i z dnia 25 V 2005 t. w sprawie T-67/04 (SPA-Finders) Takze w
wyroku z 6 1I 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK) Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, ze aby
spetni¢ wymog zwiazany z renoma, znak towarowy musi by¢ znany znacznej cze¢sci odbiorcow
potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie Sad dokonuje szczegdlowej i
wszechstronnej oceny za-oferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan
handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy.
Zwraca uwage na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wsréd konsumentow,
rozmiar, czestotliwosé 1 regularno$é sponsorowania réznych wydarzen przyciagajacych duza
liczbe widzéw, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia kryterium renomy, a zatem

winien by¢ znany znacznej czesci odbiorcow.

O ile zaoferowane dowody przekonujg o renomie znaku towarowego CTM-001916550
(HELIOS), to brak podstaw do stwierdzenia, ze renoma ta rozciaga si¢ na wszystkie
wspolnotowe znaki towarowe BP, ktorych ochrony powdd zada w tym postgpowaniu. Zdaniem
Sadu, nie zostalo takze dowiedzione spelnienie przestanek okreslonych w pkt lc. art. 9
rozporzadzenia, tj. ze uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng
korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wspoélnotowych znakow
towarowych BP. Odwolywanie si¢ wylacznie do pogladéw orzecznictwa i doktryny, bez
wskazania i udowodnienia konkretnych okolicznosci sprawy uzasadniajacych taka ocene, nalezy
uznaé za niewystarczajace. Powod nie okreslil, a tym bardziej nie dowiodl, z jaka intencja dziatali
pozwani, dazac do uzyskania nienaleznych im korzysci, ani tez zmiany rynkowej, jaka nastapita na

skutek uzywania przez nich oznaczenia z naruszeniem renomowanego znaku towarowego.

Uzasadniajac stanowisko Sadu nalezy odwolac si¢ do odpowiedzi na pytanie prejudycjalne
udzielonej przez Europejski Trybunal Sprawiedliwosci w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-
252/07 INTEL, odnoszacej si¢ do wykladni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z 21 XII 1988 t. majacej na celu bligenie ustawodawstw pasistw czlonkowskich odnoszacych
si¢ do znakdw towarowych, zgodnie z ktérym istnienie zwigzku miedzy wezesniejszym renomowanym
znakiem towarowym a znakiem poézniejszym, o ktorym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie
C-408/01 Adidas, a takze uzywanie poézniejszego znaku powodujace lub mogace powodowaé
czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczedniejszego znaku
badZ tez dzialajace lub mogace dziala¢ na ich szkode, winno by¢ oceniane calosciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci sprawy. To, ze pozniejszy znak przywodzi na

mys$l przecigtnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsadnemu



konsumentowi znak wczesniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi takiego zwiazku.

Okolicznosé, ze :

QO wczesniejszy znak towarowy dla okreslonych towaréw i ustug cieszy si¢ duza renoma i
QO te towary i ustugi nie sa podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i uslug,
dla ktérych zostal zarejestrowany pozniejszy znak, i
QO weczedniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ustug,
i
Q pozniejszy znak przywodzi przecigtnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie
uwaznemu i rozsadnemu konsumentowi na mysl wczesniejszy znak towarowy,
nie wystarczy, aby dowies¢, ze uzywanie pozniejszego znaku towarowego powoduje lub moze
powodowac czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczedniejszego znaku towarowego badz tez dziala lub moze dziala¢ na ich szkode.

Przedstawienie dowodu na okoliczno$¢, ze uzywanie pézniejszego znaku towarowego dziata lub

moze dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego wezesniejszego znaku towarowego, wymaga
wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla
ktorych wezesniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku
pozniejszego lub duzego prawdo-podobiestwa, ze taka zmiana nastapi w przysztosci.

W ocenie Sadu, B moze skutecznie Zzada¢ ochrony przed naruszeniami jego praw w
oparciu o przepis art. 9 ust.1b rozporzadzenia. Dodatkowo przy tym nalezy uznaé, ze w tym
przypadku mamy do czynienia z rodzing znakéw towarowych, ktérych wspolnym elementem
odrézniajacym jest zielona kolorystyka najbardziej wyeksponowanych elementéw konstrukcji
stacji benzynowej (obrzeza zadaszenia, budynku, pylon z informacjami o cenach paliw) oraz znak
CTM-001916550 (HELIOS) cechujacy si¢ wysoka, zaréwno samoistng, jak 1 wtorna zdolnoscia
odrézniajaca. Za$ w przypadku rodziny (serii) znakéw prawdopodobiefstwo wprowadzenia w
blad wynika z blednej oceny konsumenta pochodzenia czy zrédla towaréw lub ustug
opatrzonych znakiem towarowym i nieslusznego zalozenia, ze oznaczenie pozwanych stanowi

cze$¢ rodziny czy setii znakdéw BP. (por. wyroki Sadu z 23 II 2006. w sprawie T-194/03 Bainbridge
oraz Trybunatu z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/006 1/ Ponte Finanziaria)

Powéd moze zadaé zakazania naruszen obu pozwanym. Nie sposéb sig¢ zgodzi¢ z
zarzutem K, ze zaniechanie przezen, z poczatkiem 2010 r., prowadzenia stacji paliw pozbawia go
legitymacji  biernej. Wobec niewatpliwego ustalenia, Ze pozwany jest wlascicielem i
wydzierzawiajacym nieruchomo$é¢ zabudowana stacja A w Bielanach-Zylakach, wigkszo$ciowym

wspolnikiem i prezesem zarzadu pozwanej spolki, a nadto nadal posiada koncesj¢ na sprzedaz



paliw, realne jest zagrozenie naruszania przezen w przyszlosci praw wylacznych powoda, tym
bardziej, ze K stuzy prawo ochronne na znak towarowy przedstawiajacy fragment stonca, ktory w
polaczeniu z dominujaca zielong kolorystyka zadaszenia lub os$wietleniem oraz bialym tlem ma
decydujace znaczenie dla zwigkszenia prawdopodobienistwa wprowadzenia nabywcéw w blad co
do pochodzenia towaréw i ustug. W sytuacji gdy stan naruszenia stale istnieje, bezzasadny jest

takze zarzut przedawnienia roszczen.

Kierujac si¢ przedstawionymi wyzej regulami oceny naruszen praw do znaku towarowego
nalezy stwierdzi¢, ze K i spotka A oferuja towary i ustugi identyczne z tymi, dla ktorych
zarejestrowane zostaly znaki towarowe BP. Konsekwentnie zatem, pozwani wybierajac
oznaczenie dla stacji paliw powinni zachowac¢ odpowiedni dystans, nie wykorzystujac kolorystyki,

ani elementéw graficznych, ktére moglyby u konsumenta wywolaé ryzyko konfuzji, przejawiajace

si¢ w przypuszczeniu, ze stacja A nalezy do sieci B.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na réznorodnos$é warunkow, w jakich nabywea (kierujacy
pojazdem) S$wiadomy istnienia na rynku stacji paliw prowadzonych przez réznych
przedsigbiorcéw — moze byé wprowadzony w blad co do pochodzenia towaréw i ustug.
Kierowca dostrzega oznaczenie stacji z pewnej odleglosci, co czasami w znacznym stopniu
ogranicza jego mozliwosci zidentyfikowania przedsi¢biorcy, tym bardziej, ze uwaga kierowcy —
szczegOlnie przy wigkszej predkosci - skupiona jest przede wszystkim na sytuacji na drodze,
wykonywanych manewrach i obserwaciji zachowan innych uczestnikéw ruchu. Czas na podjecie
decyzji o skorzystaniu z uslug stacji i nabyciu towaru jest zwykle bardzo krotki. Z tego wzgledu,
istotna jest kolorystyka stacji paliw, dostrzegalna i tatwo rozpoznawalna przez kierowcoéw z
dalszej odleglosci, nawet w gorszych warunkach atmosferycznych. Zjawiska takie jak deszcze,
opady $niegu, mgla powaznie zmniejszaja widzialno$¢ na drodze, czyniac inne oznaczenia stacji
stabiej widocznymi. Znaki stowne i graficzne postrzegane sa zaledwie w ogdlnym zarysie.
Znalazlszy si¢ na stacji kierowca z pewnoscia dostrzeze, iz zostal wprowadzony w blad, moze
mie¢ jednak trudnosci z wykonaniem manewru zawracania lub z innych przyczyn nie

zrezygnowac z zakupu paliwa.

Zdaniem Sadu, nalezy wykluczy¢ ryzyko konfuzji za dnia, w dobrej pogodzie i niedalekiej
odleglosci od stacji paliw A. W takich warunkach wyraznie wida¢ réznice pomiedzy kolorystyka i
ksztaltem stofica w znakach powoda a oznaczeniami konstrukcji (szczegdlnie dachu) stacji paliw
pozwanych. Przekonuja o tym fotografie na kartach 436, 437-439, 462-464, 467-468, 473, 477-
479, 482, 483, 667-672, 675, 691, 748. Takze wystrd] wnetrza stacji A, widoczny dla kierowcy
znajdujacego si¢ na jej terenie wyklucza uznanie, ze nalezy ona do sieci B. (fotografie na kartach

434, 480, 676-681, 688-690, 692, 693-694) Zdaniem Sadu, kolorystyka i uktad oznaczen pylonu z



informacja o cenach paliw nie wywoluje ryzyka konfuzji. Wieczorem i w nocy, przewaga koloru
czerwonego 1 podswietlenie jednoznacznie odrdznia to oznaczenie od jednolicie zielonego pylonu
w znakach BP. (k.481, 484, 485, 682-687, 743, 744)

Zdaniem Sadu, nie ma podstaw do catkowitego zakazania pozwanym uzywania znaku
towarowego R-218916, znacznie rézniacego si¢ od znaku CTM-001916550. Odmienny jest jego
wyglad 1 kolorystyka, trudno takze doszukiwaé si¢ identycznosci koncepceyjnej, o ile bowiem w

znaku pozwanego jest niewatpliwie stonce, to HELIOS powoda, zdecydowanie kojarzy si¢ z
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O konfuzji mozna twierdzi¢ wylacznie wéwcezas, gdy noca lub w warunkach stabej

kwiatem lotosu, a nie ze stoficem.

widocznosci, znak pozwanych na bialym (jasnym) tle, jest umieszczony na froncie zadaszenia lub
innym — widocznym z daleka elemencie konstrukeji stacji, w kolorze zielonym lub pods$wietlonym
na zielono. Takze bez znaku stonica, front zadaszenia lub inne — widoczne z daleka elementy
konstrukciji stacji (zadaszenie, kolumny), w kolorze jednolicie lub dominujaco zielonym, czy pod-
swietlone na zielono stwarzaja mozliwo§¢ wprowadzenia w blad nabywcy — kierowcy, ktory
widzac oznaczenie stacji A z dalszej odleglosci podejmuje decyzje o zakupie paliwa lub
skorzystaniu z innych jej ustug — Przekonuja tym fotografie na kartach 429-433, 435, 474-470,
486, 487, T45-747.

Sad uwzglednil przy tym fakt, Ze niektore z fotografii zlozonych przez powoda,
przedstawiajacych wyodrebniony fragment zadaszenia w kolorze jednolicie zielonym, nie oddaje
obecnego wygladu trzykolorowego frontu dachu (zielony, zo6lty, czerwony), niewidocznego
jednak wyraznie w porze nocnej.

Calosciowa ocena przeciwstawionych sobie znakéw towarowych BP i oznaczen A
uzasadnia stwierdzenie, ze w tych szczegdlnych warunkach kierowca moze zosta¢ wprowadzony
w blad co do tego, czy stacja, do ktorej si¢ skieruje aby dokonaé zakupu paliwa lub skorzystac z
ustug nalezy do B, na co moze wskazywac¢ podobienstwo do wygladu stacji chronionego jako

znaki towarowe nr nr CTM-003363652, 001968403, 004334199, czy do innego przedsigbiorcy.
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To zadecydowalo o ograniczeniu sankcji zakazowych do takiego oznaczenia stacji paliw, ktore

moga wywolywaé ryzyko konfuzji. Pozostale zadania, jako zbyt daleko idace, podlegaty

oddaleniu.

Uznajac zadania B w Londynie za cz¢$ciowo uzasadnione Sad zakazal K i A spolce

z o0.0. w Bielanach-Zylakach naruszania naleznych B z siedziba w Londynie praw do

wspolnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami 1916550,

4236279, 3834611, 3834629, 1968403, 3363652, 4334199 1 1991, tj. :

a.

uzywania, jako dominujacego, koloru zielonego w polaczeniu z elementami w kolorach
z6ltym lub bialym, na zewnetrznych powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej
nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach znajdujacych si¢ obok
dystrybutoréw z paliwem, na kazdym ze stanowisk tankowania oraz na szyldach
znajdujacych sie przy wjezdzie, stacji paliw zlokalizowanej pod adresem : Bielany-Zytaki lub
jakiejkolwiek innej stacji benzynowej, w szczegolnosci uzywania zielonego o$wietlenia na
zewnetrznych powierzchniach zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami
tankowania paliwa, samodzielnie lub w polaczeniu z oznaczeniem graficznym w kolorze

zielonym, zo6ttym 1 bialym, o potkolistym ksztalcie przypominajacym storice;

uzywania oznaczenia graficznego w kolorze zielonym, z6éltym i bialym o potkolistym
ksztalcie przypominajacym slonce, na zewnetrznych opisanych w pkt a. : powierzchniach
zadaszenia konstrukcji wzniesionej nad stanowiskami tankowania paliwa, na pojemnikach
znajdujacych si¢ obok dystrybutoréw z paliwem, na kazdym ze stanowisk tankowania oraz
na szyldach znajdujacych si¢ przy wiezdzie, stacji paliw zlokalizowanej pod adresem :

Bielany-Zylaki lub w jej sasiedztwie albo jakiejkolwiek innej stacji benzynowe;j.

W pozostatym zakresie powodztwo, jako nieuzasadnione i nieudowodnione,

podlegato oddaleniu. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia) O kosztach

postepowania sad orzekt na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znoszac je

wzajemnie.



