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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2014 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant koordynator prawny Andrzej Boboli
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa P. S.A. w P.
przeciwko M. Z.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspoélnotowych znakéw towarowych i zakazanie czyndw nieuczciwej konkurenc;ji

1. nakazuje M. Z. zaniechanie uzywania oznaczer zawierajgcych stowa ,,ORtEN”, ,OR_EN” lub ,,OR.EN”
dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, a takze dla ustug dystrybucji paliw ciektych i

gazowych oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw;

2. nakazuje pozwanemu usuniecie oznaczeh zawierajacych stowa , ORLEN”, ,OR_EN” lub , OR.EN”
z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowosci W. w terminie 14 dni od daty

prawomocnosci wyroku;

3. nakazuje pozwanemu zaniechanie uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego,
biatego i szarego dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, a takze dla ustug dystrybucji
paliw ciektych igazowych oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw, w

nastepujgcym potozeniu i proporcjach, w odniesieniu do kazdego z wymienionych elementow:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposdb, ze najwyzsza jego czes¢ z logotypem stacji zawiera

czerwone tto, czes¢ srodkowa — na ktérej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw — wykonana jest



w dominujgcym kolorze czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szarosci,

lub

b. fryzu wiaty zawierajacego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym, szarym

lub odcieniu szarosci, lub

c. dystrybutorow paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominujgcym kolorem

czerwonym,

4. nakazuje pozwanemu usuniecie kombinacji kolorystycznej okreslonej w pkt 3. z elementéw wystroju

stacji paliw prowadzonej w miejscowosci Wréblew w terminie 30 dni od daty prawomocnosci wyroku;

5. nakazuje pozwanemu opublikowanie na jego koszt, w terminie 30 dni od daty prawomocnosci
wyroku, w dzienniku ,G. ” (lokalne wydanie G.) na stronie pigtej oraz w czasopismie ,Stacja
Benzynowa”, kazdorazowo na powierzchni nie mniejszej niz 1/4 catkowitej powierzchni strony,
os$wiadczenia o tresci: M. Z,, prowadzqcy dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwq P. Z. przeprasza P. S.A. w
P. za naruszenie przystugujgcych mu praw do wspdlnotowych i krajowych znakdéw towarowych oraz za
popetnienie wzgledem niego czyndw nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie w miejscowosci
Wrdblew stacji paliw, w ktorej wystroju uzywane byty oznaczenia stowne i graficzne mylgco podobne do
znakow zarejestrowanych na rzecz P. S.A. Naruszyciel zostat zobowigzany do zaprzestania takich dziatan

na skutek procesu sqdowego.;

6. zasadza od M. Z. na rzecz (...) S.A. w P. kwote 49.400 (czterdziesci dziewieé tysiecy czterysta) ztotych z

ustawowymi odsetkami od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia zaptaty;

7. zasadza od M. Z. na rzecz F. z siedzibg w B. (KRS nr (...) kwote 30.000 zt (trzydziesci tysiecy) ztotych
na cel zwigzany z remontem i przebudowg Domu (...) w w B., ptatng w terminie 14 dni od daty

prawomocnosci wyroku;
8. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

9. zasadza od M. Z. na rzecz (...) S.A. w P. kwote 15.000 (pietnascie tysiecy) ztotych tytutem zwrotu

kosztéw postepowania.
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UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 13 czerwca 2014 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 32/14 Sad udzielit

(...)S.A. w P. zabezpieczenia jego roszczen o:

a. zaniechanie przez M. Z. prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Przedsiebior-stwo
Handlowo-Ustugowe (...) M. Z. we W. uzywania oznaczen zawierajgcych stowo ,,ORtEN”, ,,OR_EN” lub
»OR.EN” oraz oznaczen sktadajgcych sie z dwéch sylab, takze podzielonych elementem graficznym, z
ktorych pierwsza sylaba zawiera ,OR”, a druga sylaba zawiera ,,EN”, dla oznaczania stacji paliw, w tym
dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych oraz ustug sprzedazy detalicznej w
sklepach na terenie stacji paliwowych;
b. zaniechanie uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, biatego i szarego, w
nastepujgcym potozeniu i proporcjach, w odniesieniu do kazdego z ponizszych elementéw:
- pylonu cenowego zbudowanego w ten sposodb, ze najwyzsza jego czes¢ z logotypem stacji zawiera
czerwone tto, czes¢ srodkowa — na ktérej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw — wykonana jest
w dominujacym kolorze czerwonym, natomiast czes$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szarosci,
lub
- fryzu wiaty zawierajgcego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym, szarym
lub odcieniu szarosci, lub
- dystrybutordow paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominujgcym kolorem czerwonym
dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych
oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;
c. orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usuniecia elementéow wystroju
stacji paliw prowadzonej w miejscowosci W., zawierajgcych oznaczenia, o ktérych mowa w punktach 1-
2 powyzej,

poprzez:
1. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania gtéwnego - zaniechania uzywania
oznaczen zawierajgcych stowo ,ORLEN”, ,OR_EN” lub ,,OR.EN” oraz oznaczen sktadajacych sie z dwdch
sylab, takze podzielonych elementem graficznym, z ktérych pierwsza sylaba zawiera ,,OR”, a druga
sylaba zawiera ,EN” oraz nakazanie obowigzanemu usuniecia oznaczen , OR_EN” i ,,OR.EN” z
elementdéw wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowosci W. - w terminie 7 dni od daty doreczenia
mu odpisu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
2. nakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gtdwnego zaniechania uzywania oznaczenia
stacji paliw w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, biatego i szarego w nastepujgcym potozeniu

i proporcjach, w odniesieniu do kazdego z ponizszych elementdow:



a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposéb, ze najwyzisza jego czesc z logotypem stacji zawiera
czerwone tto, czes¢ srodkowa — na ktérej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw — wykonana jest
w dominujgcym kolorze czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szarosci,
lub

b. fryzu wiaty zawierajgcego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym, szarym
lub odcieniu szarosci, lub

c. dystrybutorow paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominujgcym kolorem
czerwonym

3. nakazanie obowigzanemu usuniecia powyziszej kombinacji kolorystycznej z wymienionych
elementdéw wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowosci W. - w terminie 7 dni od daty doreczenia

mu odpisu postanowienia.

Sad zagrozit M. Z. obowigzkiem zaptaty na rzecz (..) S.A. w P. kwoty 2.000 zt za kazdy dzien

niewykonania nakazow i zakazdw natozonych na niego w pkt I.1-3 postanowienia.

Zazalenie obowigzanego oddalone zostato postanowieniem wydanym przez Sad Apelacyjny w

Warszawie 3/10/2014 r. w sprawie sygn. akt IACz 1508/14. (akta sygn. XXIl GWo 32/14, k.733-745)

4 lipca 2014 r.(...) S.A. w P. wnidst o :

I. nakazanie M. Z. zaniechania uzywania oznaczen zawierajgcych stowo ,,ORtEN”, ,OR_EN” lub ,OR.EN”
oraz oznaczen sktadajgcych sie z dwdch sylab, takze podzielonych elementem graficznym, z ktérych
pierwsza sylaba zawiera ,,OR”, a druga ,,EN”, dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréow paliw,
ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji
paliwowych oraz nakazanie usuniecia tych oznaczen z elementdw wystroju stacji paliw prowadzonej w

miejscowosci W. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku;

Il. nakazanie pozwanemu zaniechania uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwone-
go, biatego iszarego, dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw
ciektych igazowych oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych w

nastepujacym potozeniu i proporcjach, w odniesieniu do kazdego z ponizszych elementéw:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposdb, ze najwyzisza jego czes¢ z logotypem stacji zawiera
czerwone tfo, czes¢ srodkowa — na ktdérej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw — wykonana jest
w dominujgcym kolorze czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szarosci,
lub

b. fryzu wiaty zawierajgcego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym, szarym
lub odcieniu szarosci, lub

c. dystrybutorow paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominujgcym kolorem czerwonym



oraz nakazanie pozwanemu usuniecia powyzszej kombinacji kolorystycznej z elementéw wystroju stacji

paliw prowadzonej w miejscowosci W. w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

lll. nakazanie pozwanemu zniszczenia elementéw wystroju stacji paliw zawierajgcych oznaczenia, o

ktorych mowa w punktach I-1l w terminie 30 dni od uprawomocnienia wyroku;

IV. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci informacji o zapadtym orzeczeniu po-
przez nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia
sie wyroku, w dzienniku ,G.” (lokalne wydanie G. ) na stronie pigtej, na pfaszczyznie stanowigcej nie
mniej niz % catkowitej powierzchni strony, w czytelny sposéb sentencji wyroku w czesci

uwzgledniajacej powddztwo;

V. nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie
wyroku w dzienniku G. (lokalne wydanie G.) na stronie pigtej oraz w czasopi$mie Stacja Benzynowa,
kazdorazowo na powierzchni nie mniejszej niz % catkowitej powierzchni strony, oswiadczenia o tresci:
M. Z., prowadzqcy dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwq (...) niniejszym przeprasza (...) S.A. z siedzibq w
P. za naruszenie przystugujgcych mu praw do wspdlnotowych i krajowych znakéw towarowych oraz
popetnienie czyndw nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie w miejscowosci W. stacji paliw, w
wystroju ktorej uzywane byty oznaczenia stowne i stowno-graficzne identyczne lub mylgco podobne do
znakow zarejestrowanych na rzecz (...) S.A. Naruszyciel zostat zobowigzany do zaprzestania wskazanych

dziatan na skutek procesu sgdowego.;
ewentualnie o innej tresci uznanej przez Sad za adekwatng do naruszenia;

VI. upowaznienie powoda do wykonania publikacji z punktéw IV i V na koszt pozwanego w przypadku

niewykonania obowigzkdw przez pozwanego w nakazanych terminach;

VIl. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 49.400 zt z ustawowymi odsetkami od dnia

doreczenia pozwu do dnia zapfaty;

VIII. zasgdzenie od pozwanego na rzecz Fundacji (...) z siedzibg w B. (KRS nr (...) [po zmianie powddztwa
w pisSmie procesowym z 25/11/2014 r.] kwoty 130.000 zt na cel zwigzany z remontem i przebudowg

Domu (...) w B. z ustawowymi odsetkami od dnia doreczenia pozwu do dnia zaptaty;

IX. zwrot kosztéw procesu, w tym kosztéw postepowania w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

(k.2-597, 789-820, 830-831)

Odpis pozwu zostat doreczony pozwanemu w dniu 14/07/2014 r. (k.664)

31/07/2014 r., a zatem po uptywie czternastodniowego terminu zakres$lonego do ztozenia odpo-
wiedzi na pozew, wptynat wniosek o jego przedtuzenie (k.603-606), ktory zostat ostatecznie oddalony.
(k.765) Pozwany znat stanowisko strony powodowej z wezwania przedsagdowego z 19/03/2014 r. (k.525-

542) oraz z postepowania w sprawie o udzielenie zabezpieczenia. Wyznaczony przez sad, stosownie do



art. 207 § 2 k.p.c., termin byt wiec odpowiedni dla ustosunkowania sie do zgdan pozwu. W przekonaniu
Sadu, ograniczenie sie do wystania w wyznaczonym terminie wniosku o jego przedtuzenie nie jest
zgodne z dobrym obyczajem, o ktérym mowa w art. 3 k.p.c. Pozwany powinien ustosunkowa¢ sie do
zgtaszanych wzgledem niego zadan, twierdzen i dowodéw, chocby w czesci, w jakiej jest to mozliwe,
brakiem czasu usprawiedliwiajgc ewentualne zgtoszenie ich w toku procesu. Nalezy przypomnie¢, ze
czternastodniowy termin do wniesienia odpowiedzi na pozew obowigzywat w postepowaniu
szczegdlnym w sprawach gospodarczych — w tym dotyczacych naruszen wtasnosci przemystowej - przez
niemal dwanascie lat, nie mozna wiec zasadnie twierdzi¢, ze jest on niewystarczajgcy, aby przedstawié
stanowisko strony nawet w skomplikowanych stanach faktycznych, czy prawnych. W ocenie Sadu,
niniejsza sprawa do takich nie nalezy, a stanowisko (...) S.A. i caty materiat dowodowy znany byt M. Z.

juz na etapie zabezpieczenia powddztwa. (zazalenie wniesiono 2/07/2014 r.)

Odpowiedz na pozew ztozona 4/08/2014 r., w ktérej M. Z. podnidst liczne zarzuty i zgtosit wnioski
dowodowe dla wykazania, ze swym dziataniem nie narusza praw wytgcznych (...) S.A. ani nie popetnia
wzgledem powoda czynéw nieuczciwej konkurencji (k.615-662) zostata zwrdcona zarzadzeniem

wydanym 11/08/2014 r. (k.666)

Na rozprawie 11/08/2014 r. M. Z. zazadat oddalenia powddztwa i zwrotu kosztdw procesu. Nie
kwestionowat praw wytgcznych powoda, przyznajagc ze stowny znak towarowy ORLEN jest znakiem
renomowanym. Wyjasnit, ze w lipcu 2014 r. zmienit wyglad stacji paliw we W., kierowane wobec niego
zadania sg zatem nieaktualne. Zadeklarowat brak woli powrotu do kwestionowanych oznaczen. Zarzucit,
7e 7gdania stuzgce usunieciu skutkow naruszen (pkt IV-VI) s3 nadmierne i nieusprawiedliwione jego
zachowaniem. Nie zgodzit sie na zaptate odszkodowania, ze wzgledu na brak winy i zwigzku
przyczynowego miedzy dziataniem, a szkoda, uznajac roszczenie za nieudowodnione, takze co do

wysokosci. Ponowit wnioski dowodowe zgtoszone w odpowiedzi na pozew. (k.666-667)

Sad ustalit, ze: (...) S.A. w P. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg m.in. w zakresie sprzedazy
detalicznej paliw (dowdd: odpis z KRS k.56-70) Powodowi stuzg prawa z do wspdlnotowych znakéw

towarowych:

- stownego ORLEN zarejestrowanego w OHIM pod nr 003795218 dla towarow 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 pojazdow), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od
26/04/2004 .,



- stowno-graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 003342169, dla
towardw i ustug w klasach 4, 9, 35, 36, 37 (m.in. ustugi w zakresie obstugi pojazdow), 39, 43, 44, 45

klasyfikacji nicejskiej, z pierwszernstwem od 25/08/2003 r.,
Jest on takze uprawniony do znakdw 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 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszernstwem od 31/08/1999 r.

- stowno-graficznego R-176782, chronionego dla towardéw i ustug w
klasach: 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeristwem od 25/07/2007 r. (dowdd:

wydruki z internetowe] bazy danych OHIM, $wiadectwa rejestracji i ochronne, pisma k.74-135)

Wszystkie te znaki s 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 obstugi pojazdéw swiadczonych na tych stacjach). Sg dobrze
znane i rozpoznawalne przez nabywcow dzieki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczen
stownych /ORLEN/ i graficznych /gtowa orta/ we wszystkich elementach wystroju stacji paliw. Majg one
wysokg pierwotng, ale takze wtdérng zdolnos$¢ odrdzniajacg, wypracowang w efekcie ich wieloletniego,
intensywnego uzywania. (dowdd : fotografie k.136-146, wydruki ze stron internetowych k.147-155, 235-
251, 306-350, materiaty promocyjne i reklamowe k.156-251, nagrody i wyrdznienia k.270-272, zeznania
Swiadkéw M. J., Iw.W.K,, P. N. k.765)

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, pozwolity na wypracowanie
takiej jego znajomosci i rozpoznawalnosci w relatywnym kregu konsumentéw, ktére uzasadniajg uznanie
go za znak renomowany. Dobrze znane i rozpoznawalne przez klientdw zainteresowanych zakupem paliw

i innych towardw oraz korzystaniem z ustug sSwiadczonych na stacjach paliw sg takze znaki graficzne,



przedstawiajgce ich architekture i jej akcenty kolorystyczne. Towary oferowane przez przedsiebiorstwo
uprawnionego oraz Swiadczone przezen ustugi sg dobrze oceniane za ich wysoka jakos¢. (dowdd :
wydruki ze stron internetowych, certyfikaty, nagrody, wyrdznienia, rankingi, artykuty, materiaty
promocyjne i reklamowe k.136-252, 290-305, 351-431, 510-522, oswiadczenie o wysokosci wydatkow
k.253-256, wyniki badan opinii k.276-289, 432-509, zeznania $wiadkéw M. J,, I. K., P. N. k.765)

Powdd oferuje swe towary i ustugi za posrednictwem sieci stacji wiasnych, a takze we wspdtpracy
ze stacjami franczyzowymi funkcjonujgcymi w ramach sieci i wykorzystujgcymi znaki towarowe ORLEN.
System franczyzowy jest oparty na wspotpracy samodzielnych podmiotéw gospodarczych, zorganizowa-
nych wg jednolitej koncepcji organizacyjnej, finansowej i marketingowej, w oparciu o know-how powoda,
ktory dazy do zachowania jednolito$ci w wymiarze wizualnego podobienstwa stacji uczestniczacych w
sieci i wysokiej jakos$ci oferowanych przez nie towardw i ustug. Powdd podejmuje takze dziatania zmierza-
jace do ochrony integralnosci wewnetrznej i renomy sieci oraz jej odmiennosci od konkurencyjnych
podmiotow dziatajgcych na rynku detalicznej sprzedazy paliw. (dowdd: artykuty prasowe k.257-269, 273-
275, informacja k.306-341, zeznania swiadkow M. M., W. .S. k.765)

Podmioty zwigzane z powodem w latach 2011-2013 umowg franczyzowg uprawniajgcg je do
uzywania znakow towarowych ORLEN ponosity opfaty licencyjne state i zmienne na poziomie —
odpowiednio - 2.000 i 1.800 zt miesiecznie. (dowdd: faktury k.575-594, zatgcznik do umowy franczyzowej
k.595-597, zeznania swiadka W. S. k.765)

M. Z. prowadzi dziatalnoé¢ gospodarcza pod firma Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe (...)» M.
Z. we W. w zakresie sprzedazy detalicznej paliw do pojazdéw silnikowych na stacjach paliw. (dowdd :
informacja z CEIDG k.523-524) Pozwany prowadzi stacje paliw we W., w ktérej wystroju - dla

identycznych towaréw i ustug — w 2013 r. uzywat oznaczen stownych, graficznych i kolorystycznych
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konfuzyjnie podobnych do znakéw towarowych PKN ORLEN S.A.
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fotografie k.543-550, 552-556, zrzut z ekranu k.558-560, obraz z google street view k.561, wezwanie do

zaniechania naruszen z 19/03/2014 r. k.525-542 — ocena hormatywna)

W toku postepowania pozwany zmienit oznaczenie prowadzonej przezen stacji paliw przez
dodanie elementéw graficznych w kolorze zéttym (w naroznikach wiaty i na pylonie cenowym) oraz
uzycie oznaczenia DYNAMIC, zastaniajac stowne oznaczenia OR_EN, ORLEN, OR.EN. (dowdd : fotografie
k.634-636) W godzinach wieczornych i nocnych, po podswietleniu fryzu wiaty i pylonu, nadal widoczne
sg jednak oznaczenia ORLEN i OR_EN w kolorach czerwonym i biatym. (fotografie k.708-713, 821-826)
Konfuzyjnie podobne oznaczenia uzywane sg przez pozwanego w przedstawieniu stacji paliw na stronie

internetowe] pod adresem www. (...).pl. (dowdd: zrzuty z ekranu k.705, 715-718)

Mariusz Zaczek nie jest powigzany gospodarczo z uprawnionym, nie uzyskat takze jego zgody
na uzywanie znakéw towarowych ORLEN, w szczegdlnosci strony nie zawarlty umowy franchisingu.
(bezsporne) Na kartach wizytowych pozwany nie uzywat zadnego ze spornych oznaczen, wskazujgc
jednoznacznie, ze oferowane na stacji paliw we Wrdblewie towary i Swiadczone tam ustugi pochodzg z
jego przedsiebiorstwa. Nie sugerowat w zaden sposdb istnienia zwigzkdw gospodarczych z PKN ORLEN

S.A. (dowdd : karty wizytowe k.633)

Czyniac powyzsze ustalenia Sad opart sie na dowodach z dokumentéw, wydrukéw ze stron inter-
netowych i fotografii zaoferowanych przez strony, wynikéw badan opinii publicznej, a takze na uznanych
za w petni wiarygodne (zgodne z pozostatym materiatem dowodowym) zeznan powotanych wyzej
Swiadkow Sad oddalit wnioski pozwanego o dopuszczenie dowodow z zeznan licznych swiadkéw i opinii
biegtych zawarte pierwotnie w zwrdconej odpowiedzi na pozew. Zgtoszone skutecznie w toku
postepowa-nia uznane zostaty za spdznione, ich uwzglednienie istotnie wptywatoby na przedtuzenie

postepowania. Na marginesie nalezy stwierdzi¢, ze zeznania $wiadkéw zgtoszonych przez M. Z. nie mogtly


http://www.zaczek_wroblew.pl/

mie¢ wptywu na normatywng ocene ryzyka konfuzji konsumenckiej. Opinie biegtych byty zas powotywane
na okolicznosci niewymagajgce wiadomosci specjalnych lub niemajgce istotnego znaczenia dla
rozstrzygnie-cia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa
pozwanego na rozprawie 25/11/2014 r., Sad pomingt dowdd z jego przestuchania w charakterze strony.

(k.829)

Sad oddalit takze wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadkéw M. Z. i P. Z. (k.697-698)
zgtoszony wobec, deklarowanego przez pozwanego, braku mozliwosci przedstawienia dokumentéw
handlowych. Nalezy podkresli¢, ze postepowanie w sprawach gospodarczych cechuje czynienie przez sad
ustalen faktycznych — w przewazajgcej mierze - na podstawie dokumentdw, wiarygodnych,
niesporzadzanych na uzytek procesu, zawierajgcych pewne i konkretne dane. Wynika to ze specyfiki
postepowania, ktérego stronami sg przedsiebiorcy, obowigzani do dokumentowania i archiwizowania
dowoddéw dokonywanych transakcji handlowych. Nieprzekonujgce sg wiec deklaracje pozwanego, ze z
jakich$ przyczyn nie moze on przedstawi¢ dokumentacji, bez odwotania sie przy tym do faktow —
wskazania w jakim czasie i w jakich okolicznosciach doszto do zamontowania na elementach zabudowy
stacji paliw we W. spornych oznaczen. Zeznania swiadkédw nie miaty przy tym istotnego znaczenia,
poniewaz od lipca 2013 r. do lipca 2014 r., za ktdéry to okres powdd zada odszkodowania pozwany

bezspornie uzywat spornych oznaczen.

W przekonaniu Sadu, powotywane przez pozwanego odmiennosci w wizualizacji stacji paliwo-
wych prowadzonych przez (...) S.A. i jego franczyzobiorcéw (fotografie k.637-655) przemawia za
przyjeciem ryzyka konfuzji konsumenckiej. Klienci (...) znajg jego znaki towarowe — stowny, graficzne i
pozycyjne, sg jednak swiadomi istnienia stacji, ktorych wyglad odbiega od modelowego — przedstawio-
nego na znakach CTM-003342169 i R-176782, tym tatwiej wiec — widzac oznaczenia uzywane przez
pozwanego uznajg, ze stacja prowadzona we W. nalezy do sieci (...), jako stacja wtasna powoda lub jego
franczyzobiorcy. Nalezy przy tym wyjasnié, ze specyfika oznaczen stosowanych przez podmioty
prowadzace stacje benzynowe sprawia, ze o istnieniu lub braku ryzyka konfuzji konsumenckiej decyduja
w najwiekszej mierze oznaczenia uzywane na zewnatrz, na fryzie wiaty, plafonach, stupach :z
informacjami cenowymi i kierunkowskazem. Trudno natomiast uzna¢, ze mozliwo$¢ wprowadzenia w
btad moze wynika¢ lub zosta¢ wyeliminowana przez odmienny wystrdj pomieszczen stacji lub brak w nim

oznaczen jednoznacznie wskazujgcych do jakiej nalezy ona sieci. (fotografie k.656-657a)

Sad zwaiyt:
I. Naruszenie praw do znakéw towarowych :

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odrdzinienia (bez

ewentualnego wprowadzenia w btad) ich od towardw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-



pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci [obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej] z 23/05/1978
r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8/05/2008 r. w
sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sadu Unii Europejskiej [poprzednio Sgdu Pierwszej Instancji] z
8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Prawo wytgczne przyznawane jest, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegllnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mdgt wtasciwie petnia¢ wtasciwe sobie funkcje :
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru/ustugi, jakosciowg, reklamowg, komunikacyjng i inwes-
tycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla przypadkéow, w ktérych uzywanie przez osoby
trzecie okre$lonego oznaczenia negatywnie wptywa lub moze wptywaé na ktdérakolwiek z tych funkgiji.
(por. wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar, z 18/06/2009 r. w
sprawie C-487/07 L’Oréal i in., z 23/03/2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 Google

France i Google)

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujgcym w oparciu o
unormowania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (wersja ujednolicona), ktére reguluje w go sposéb catosciowy, w szczegdlnosci zasady jego
rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozpo-
rzagdzenia, jako czes¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujac
bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo, sg one powtdérzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr
89/104/EWG z 21/12/1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw parstw cztonkowskich odnoszg-
cych sie do znakéw towarowych. Implementujaca jg ustawa Prawo wtfasnosci przemysfowej znajduje
zastosowanie wytgcznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci

w tym zakresie w jakim odsyta ono do witasciwych przepiséw prawa krajowego.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo wytgcznego i niezaktdconego uzywania
wspolnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie majacym jego zgody:
a. uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towardéw lub ustug;
b. uzywania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobierstwa do znaku oraz
identycznosci albo podobienstwa towardw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodobien-
stwo ich skojarzenia.
€. 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
renomg w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycie-
lowi nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego

znaku towarowego. (ust.1)

Zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, regulujgcego

ochrone praw krajowych, osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone moze



7gdac zaniechania naruszania i usuniecia jego skutkow oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
a w razie zawinionego naruszenia naprawienia wyrzadzonej jej szkody. Zdefiniowane w ust. 2, naruszenie
polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym:

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

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

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w
odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajgcemu nienalezng
korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.

Kwalifikacja tego naruszenia dokonywana jest wg zasad obowigzujgcych na tle art. 9 ust. 1b rozporza-
dzenia, ze wzgledu na obowigzywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majgcej
na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakdw towarowych, zmienio-
nej obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. majgcqg na celu

zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakdéw towarowych.

Prawa wytgczne (...) S.A. do krajowych i wspdlnotowych — stownych i stowno-graficznych znakéw
towarowych oraz zakres ich ochrony wynikajg w sposdb niewatpliwy z dowoddw w postaci swiadectw
rejestracji OHIM i Swiadectw ochronnych Urzedu Patentowego. Ich wysokiej wtérnej zdolnosci
odrdézniajacej, wynikajacej z dtugotrwatego i intensywnego uzywania na znacznym terytorium, dowodzi
bardzo bogaty materiat dowodowy w postaci artykutéw prasowych, reklam, wydrukéw ze stron
internetowych, fotografii, wynikéw badan konsumenckich i korespondujgcych z nimi — w zaden sposéb
nie podwazonych co do ich wiarygodnosci, zeznan swiadkéw M. J., I. K., M. M. i P. N., obrazujgcy zakres
terytorialny i czasowy oraz intensywnos$¢ uzywania znakéw (...) S.A. Pozwany przyznat, ze stowny znak
towarowy ORLEN jest znakiem renomowa-nym. Nie kwestionowat takze znajomosci znakéw stowno-
graficznych w relatywnym kregu konsumentéw zainteresowanych nabywaniem towardw i ustug
oferowanych na stacjach paliw. Znajomosci tej nie podwazajg pewne odmiennosci w wygladzie stacji sieci
ORLEN w pordéwnaniu z ich wizualizacjg przedstawiong w znakach pozycyjnych (CTM-003342169 i R-
176782). Przewazajgca cze$¢ stacji ORLEN ma bowiem — co obrazujg fotografie i wydruki ze stron
internetowych, a potwierdzajg zeznania Swiadkéw — modelowy wyglad, ktéry znajg i rozpoznajg
konsumenci, od ktérych nie mozna wymagac analizowania kazdego detalu wystroju stacji, ktorzy przy
wyborze kieruja sie jej odrdzniajgcymi cechami, ktore wiasnie dla swoich stacjach paliw przejat pozwany.
Charakterystyka znakéw sprawia, ze nie wszystkie ich elementy stowne, graficzne i kolorystyczne sg
precyzyjnie zapamietywane przez klientdw. W ich pamieci pozostajg elementy odrdzniajace : stowo
ORLEN, gtowa orta i punkty barwne (czerwone elementy budynku, wiaty, dystrybutoréw paliwa, pylonu
cenowego i wskaznika wjazdu. | to znaku stownego oraz uktadu barw — w postaci nieznacznie zmienionej

— uzywat na swej stacji paliw M. Z..



Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku
(oznaczenia) pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znaki nalezy poréwnywaé catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrdzniajgce
(dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy
powtarza — bez doko-nywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane
jako catos¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta.
(tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne
jezeli, z punktu widzenia okredlonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej czesciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki s identyczne, czy tez mozna mowié¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i
ich catosciowe-go oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardow i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposdb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS,
z4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Catosciowa ocena zaktada pewng wspétzaleznosé miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegolnosci podobienstwem znakdw oraz podobienstwem towaréw/ustug, ktérych one dotycza, przy
czym niski stopied podobiefstwa towardw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczacym stopniem
podobienstwa znakdw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18/12/2008 r. w
sprawie C-16/06 Mobilix)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzj z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie C-39/97
Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions,
z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 CK
Kalvin Klein i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobierstwo
wprowa-dzenia w btad powinno byé oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu postrzegania

okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku,



szczegllnie wzajemnej zaleznoSci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktorych one
dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23/03/2006 r. w sprawie C-
206/04 Miilhens, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo
oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20/01/2010 r. w sprawie T-
460/07 Life Blog)

Whasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdznie ksztattowac
w zaleznosci od kategorii towardow lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz
Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$é przeprowadzenia bezposredniego pordwnania
roznych znakdéw towarowych, musi zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz.
Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktéry
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki
Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11/11/1997 r. w sprawie C-
251/95 SABEL iz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Istnieje pewna wspotzaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrdzniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrdzniaja-
cy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci
wsréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci
udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugosé okresu jego uzywania, wielkos$¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup
odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towardw jako pochodzacych z okreslonego przedsie-
biorstwa, jak réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak
wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku

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

Dziatania pozwanego polegajg na swiadczeniu ustug detalicznej sprzedazy paliw i obstugi pojaz-
dow na stacjach paliw, odnoszg sie wiec do towardw i ustug identycznych z tymi, dla ktérych chronione sg
znaki powoda. Pozwany uzywa przy tym oznaczen na tyle podobnych do znakéw ORLEN, ze mogg one
wprowadzaé nabywcow w btgd co do jej przynaleznosci do sieci franczyzowej ORLEN. Nalezy sie zgodzi¢ z
argumentacjg (...) S.A. dotyczacg wysokiego stopnia podobienstwa jego znakdéw i oznaczen uzywanych
przez pozwanego, ktdre przy identycznosci towardw i ustug stwarza realng mozliwo$¢ wprowadzenia w
bfad kierowcow pojazdéw mechanicznych co do przynaleznosci stacji paliw we W. do sieci ORLEN.

Podobienstwo jest najwieksze w przypadku oznaczenia stownego.

Pozwany przyznat, ze stowny znak towarowy ORLEN jest znakiem renomowanym, w rozumieniu

jego wysokiej rozpoznawalnosci w relatywnym kregu konsumentéw. Znak ten jest uzywany przez



uprawnionego w zapisie literami drukowanymi w kolorze biatym na czerwonym tle lub czerwonym na
biatym tle. Ma to znaczenie dla oceny ryzyka konfuzji, zgodnie bowiem z wyrokiem wydanym przez
Trybunat Sprawiedliwosci UE 18/07/2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers, jezeli wspdlnotowy znak
towarowy nie zostat zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie uzywa go w konkretnym
kolorze lub kombinacji koloréw, w zwigzku z czym znaczna cze$é odbiorcow kojarzy go z tym kolorem lub
kombinacjg koloréw, to kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecig w oznaczeniu, ktéremu zarzuca sie

naruszenie, sg istotne dla catoSciowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienaleznych korzysci.

Uzycie przez pozwanego dla oznaczert OR_EN, OR.EN i ORLEN identycznej czcionki i kolorystyki
dodatkowo zwieksza mozliwosé omytki, ktdra i tak jest wysoce prawdopodobna ze wzgledu na podo-
bienstwo fonetyczne i koncepcyjne. Nie mozna sie przy tym zgodzi¢ z pozwanym, ze ryzyko konfuzji
konsumenckiej eliminuje krag oséb korzystajacych z jego ustug. Mariusz Zaczek nie twierdzi bowiem, ze
jest to zamknieta grupa nabywcow, ktérym przekazat petng informacje dotyczaca jego przedsiebiorstwa.
Zwykle za$ z tego rodzaju ustug (sprzedazy paliw i obstugi pojazdéw mechanicznych) korzystajg wszyscy
uzytkownicy drég. Nawet zatem jesli kilkanascie oséb wnioskowanych jako Swiadkowie jest nalezycie
poinformowanych o braku zwigzkéw gospodarczych pozwanego z (...) S.A., to nie wyklucza to mozliwosci
wywotania pomytki u innych kierowcdw, ktdrzy obserwujg oznaczenia pozwanego prowadzac pojazd lub

zapoznajac sie z trescig strony internetowej pozwanego.

Nie mozna sie zgodzi¢ z argumentacjg pozwanego, ktéry wyklucza ryzyko konfuzji w odniesieniu
do znakéw stowno-graficznych. Btednie przy tym uznaje, ze istnienie stacji paliw ORLEN o wygladzie
odbiegajgcym od postaci w jakiej przedstawiono je w znakach towarowych sprawia, iz powdéd nie moze
sie domagac ich ochrony. Przeciwnie, udzielenie prawa wytacznego przez witasciwe urzedy wyklucza

dokonywanie przez sad w sprawie o naruszenie oceny ich zdolnosci rejestracyjnej. Znaki CTM-003342169

i R-176782 majg pierwotng jak i
wtdrng zdolnos¢ odrdziniajgcg. Sama zabudowa stacji, z budynkami, wiatg, dystrybutorami paliw,
pylonem cenowym i tablicg kierunkowg nie sg dystynktywne, konsument zauwaza i zapamietuje z nich
natomiast element stowny ORLEN, pylon reklamowy i punkty kolorystyczne w okreslonym uktadzie
graficznym. | te wtasnie elementy dystynktywne /za wyjatkiem pylonu reklamowego i wizerunku gtowy

orta/ powtarza w oznaczeniu swej stacji pozwany. W przekonaniu Sadu, mozliwosci skojarzenia oznaczen
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a)

pozwanego ze znakami ORLEN nie eliminuje brak elementu graficznego , ktéry nie jest na tyle
odrdzniajacy by zdominowad pozostate elementy znakéw CTM-003342169 i R-176782, by mozna je byto

uznac za opisowe.

Nalezy podkresli¢, ze ocena podobienistwa dwdch znakdéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie
do zbadania tylko jednego z elementédw tworzgcych ztozony znak towarowy i poréwnania go z innym
znakiem. Poréwnania nalezy dokonaé poprzez analize przeciwstawionych sobie znakdw postrzeganych
jako catosci, co nie oznacza, ze catosciowe wrazenie pozostawione przez ztozony znak towarowy w
pamieci wtasciwego kregu odbiorcodw nie moze w niektdrych przypadkach zostaé zdominowane przez
jeden lub kilka z jego sktadnikdéw. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate sktadniki sg bez znaczenia,
ocena podobienstwa moze zaleze¢ wytgcznie od elementu dominujgcego. (tak wyroki Trybunatu z
11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, z 12/06/2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker i z 20/09/2007 r.
w sprawie C 193/06 Nestlé)

Pozwany, pomimo kierowanych don wezwan o zaprzestanie naruszen, zastosowania
tymczasowych zakazéw w trybie zabezpieczenia roszczen, a w koncu wniesienia pozwu, przez przeszto
rok prowadzit dziatalnos$¢ gospodarcza na stacji paliw we W., ktérej zabudowania miaty wyglad bardzo
wizualnie zblizony do znakéw stowno-graficznych powoda. Zaréwno wiata, jak budynek stacji,
dystrybutory paliw, pylon cenowy i wskaznik wjazdu miaty charakterystyczne barwne oznaczenia
(czerwone na szaro-biatym tle) odpowiadajgce przedstawieniu stacji paliw w znakach: wspdlnotowym
CTM-003342169 i krajowym R-176782. Co wiecej w miejscu, w ktdrym znajduje sie element stowny
ORLEN pozwany uzywat oznaczen ORLEN, OR_EN lub OR.EN pisanych biatg prosta czcionkg na

czerwonym tle, a wiec w takiej postaci w jakiej swego znaku stownego uzywa powdd.

Zdaniem Sadu, nie ma zadnego usprawiedliwienia dla uzywania dla identycznych towaréw i
ustug tak bardzo podobnych oznaczen, jak czynit to M. Z.. Nalezy pamietaé, ze i tak niewielkie réznice
pomiedzy jego oznaczeniami a znakami (...) S.A. stajg sie jeszcze stabiej widoczne, gdy uwzglednimy
sposéb postrzegania relatywnego kregu konsumentow. W tym przypadku mamy do czynienia z
kierowcami pojazdéw mechanicznych, ktérzy dokonujg wyboru stacji paliw w réznych warunkach
pogodowych i oswietleniu, postrzegajac znaki z pewnej odlegtosci. Bardzo prawdopodobne jest wiec,
Ze uznajg iz towary oferowane przez pozwanego i Swiadczone przezen ustugi pochodzg od powoda lub
podmiotu powigzanego z nim gospodarczo, np. jego franczyzobiorcy uprawnionego do uzywania
znakéw ORLEN. Nawet jesli, wjechawszy na teren stacji, dostrzegg pomytke (co w okolicznosciach
sprawy moze by¢ dos¢ trudne), czesto nie beda juz rezygnowac z zakupu. Mamy wiec w tym przypadku

do czynienia z realnym, powaznym ryzykiem konfuzji konsumenckie;j.

Obserwowane z dalszej odlegtosci w réznym oswietleniu i warunkach pogodowych, oznaczenia

OR_EN, OR.EN i ORLEN — praktycznie identyczne ze znakami ORLEN -w czerwono-szaro-biatej kolorystyce



odpowiadajgcej znakom CTM-003342169 i R-176782, sprawia, ze oznaczenia M. Z. w sposéb niewatpliwy
kojarza sie ze znakami powoda. Pozwany narusza wiec prawa wytgczne PKN ORLEN S.A. w sposéb
stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie to zwalnia Sad od
koniecznosci 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.

Stan naruszenia praw (... S.A. do znakéw towarowych, zdefiniowany w art. 9 ust. 1b
rozporzadzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., istnieje nadal. Pozwany — pomimo udzielenia
zabezpieczenia i jednoznacznego stanowiska sgdéw obu instancji co do oceny jego dziatania, nie
wprowadzit zdecydowanych zmian, dostatecznie odrdzniajgcych jego stacje od stacji paliw konkurenta.
Fotografia stacji paliw z konfuzyjnymi oznaczeniami nie zostata usunieta z tresci strony internetowej, a
nowe elementy zabudowy (z6tta kolorystyka i stowo DYNAMIC) nie sg widoczne w porze wieczornej i
nocnej, przy podéwietleniu wiaty i pylonu cenowego. Uzasadnia to zastosowanie wobec M. Z. sankgji
zakazowych i nakazanie mu usuniecia skutkdw naruszen. Nalezy wyjasnié, ze oddalenia powdédztwa nie
uzasadnia w tego rodzaju sprawach zastosowanie sie przez pozwanego do tymczasowych zakazéw i
nakazéw wynikajgcych z zabezpieczenia roszczen, pozwany mégtby bowiem po ,wygraniu sprawy”
powrdci¢ do poprzednich oznaczen, przez co nie zostatby osiggniety cel postepowania. Jest to tym
bardziej prawdopodobne, im bardziej — jak w okolicznosciach sprawy — pozwany kwestionuje
zasadnos$¢ stawianych mu zarzutéw i jest przekonany do zgodnosci swych dziata z prawem i dobrym

obyczajem handlowym.

Il. Naruszenie regut uczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientdw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, 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
spetnieniem nastepujgcych przestanek :

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

4 jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb ogdlny okresla czyn
nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektére czyny (m.in.:
wprowadzajgce w btad oznaczenie towardw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadac
w ten sposdb, ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegétawiajgce

pozostajg w nastepujgcych wzajemnych relacjach:



a wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzg zamknietego katalogu, za nie-
uczciwie konkurencyjne mozna uznac takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono
przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

a wymagania wskazane w definicji odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1
spetnia funkcje korygujagcg w stosunku do przepiséw szczegdlnych typizujgcych czyny nieuczciwej
konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak
dziatanie nie wykazuje ktdrego$s ze znamion art. 3 ust.l (np. bez-prawnosci) uznanie go za czyn

nieuczciwe]j 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 konkretnego 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 Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczg sie w
dyspozycji ktdregokolwiek 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 | 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 ozna-
czenie towardéw, ktére moze wprowadzié klientéw w btad co do ich pochodzenia. Dla oceny sprzecznosci
dziatania pozwanego z regutami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu nalezy stosowac

odpowiednio zasady wypracowane w prawie znakéw towarowych.

M. Z. prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza konkurencyjng wobec powoda, $wiadczac ustugi
zwigzane ze sprzedaza paliw, sprzedazy detalicznej w sklepie znajdujagcym sie na stacji paliw we
Wréblewie oraz obstugi pojazdéw mechanicznych. Zwazywszy wiec, ze powdd jako pierwszy uzywat
oznaczenia stownego ORLEN oraz oznaczen wizualizujgcych jego stacje paliw nalezy uzna¢, ze uzywanie
przez pozwanego kwestionowanych oznaczen stwarza ryzyko wprowadzenia nabywcéw w btad co do
pochodzenia oferowanych towardw i ustug. Ryzyko to zwieksza taczne uzywanie kwestionowanych
oznaczen, upodobniajgcych wyglad stacji paliw Mariusza Zaczka do stacji nalezacych do sieci ORLEN.

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

Nalezy sie zgodzi¢ z zarzutem powoda, ze dziatanie pozwanego moze by¢ takze kwalifikowane
jako pasozytnicze wykorzystywanie cudzych naktaddéw pracy (inwestycji) przez naruszanie ustalonej
pozycji rynkowe]j przedsiebiorstwa (...) S.A. Dobrym obyczajem, ktéry zostat w tym przypadku naruszony
przez pozwanego jest niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsie-biorstwa. Na
podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna by¢ chroniona sita przyciggania (atrakcyjnos$¢) przedsiebiorcy i
jego oddziatywania na relatywny kragg konsumentéw. Nasladowanie przez pozwanego znakéw
towarowych powoda i wygladu stacji sieci ORLEN skutkuje przechwyceniem czesci jego klientéw i

mozliwym ich przekonaniem o obnizeniu poziomu ustug i towaréw, M. Z. bezspornie nie oferuje bowiem



wielu Swiadczen wtasciwych stacjom paliw nalezagcym do sieci (programu lojalnosciowego, ptatnosci

kartami paliwowymi).

W przekonaniu Sadu, nalezycie udowodnione fakty naruszenia praw wytfacznych (...) S.A. i jego
intereséw gospodarczych uzasadniajg zastosowanie wzgledem M. Z. sankcji zakazowych i nakazania

pozwanej usuniecia skutkéw dokonanych naruszen.

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadzenia. W
innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego
znaku towarowego wg przepisow tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wtascicielowi realizacji jego

praw z rejestracji mogg by¢ zakazane, w szczegdlnosci:

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;

c. przywodz lub wywdz towardw 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
wspodlnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegdlne powody zaniechania tego,
decyzje zakazujgcg mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia. Stosuje tez
takie $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy Prawo wtasnosci przemystowej :

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnio-
nego, o bedacych wtasnoscig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnosci moze
orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy
pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze orzec, na
whniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji
0 orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym.

Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegdlne powody zaniechania — uprawnia Sagd do odstgpienia
od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajgca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie moze by¢
stosowana z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktdry dopuscit sie naruszenia, winien
skonkretyzowac te szczegdlne powody i wykazaé¢ ich istnienie, pozostawiajac sadowi ocene, przy

rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z rejestracji.

Wobec naruszenia przez pozwanego praw wyfgcznych (...) S.A. Sad zastosowat wobec M. Z.

sankcje zakazowe, 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 1i2 w zw. z art. 10 ust. 1

art. 3 ust. 1 u.z.n.k., nakazujgc mu zaniechanie uzywania :

1. oznaczen zawierajgcych stowa ,,ORLEN”, ,,OR_EN” lub ,,OR.EN” dla oznaczania stacji paliw, w tym
dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych oraz ustug sprzedazy detalicznej w

sklepach na terenie stacji paliw,

3. oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, biatego i szarego dla oznaczania stacji paliw,
w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych igazowych oraz ustug sprzedazy
detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw, w nastepujgcym potozeniu i proporcjach, w odniesieniu
do kazdego z wymienionych elementéw:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposdb, ze najwyzsza jego czes¢ z logotypem stacji zawiera
czerwone tto, czes¢ srodkowa — na ktérej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw — wykonana jest
w dominujgcym kolorze czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szarosci,
lub

b. fryzu wiaty zawierajacego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym, szarym
lub odcieniu szarosci, lub

c. dystrybutoréw paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominujgcym kolorem

czerwonym.

Sad oddalit natomiast zgdanie nakazania pozwanemu zaniechania uzywania oznaczen sktadaja-
cych sie z dwdch sylab, takze podzielonych elementem graficznym, z ktdrych pierwsza sylaba zawiera
»OR”, a druga sylaba zawiera ,,EN”, w odniesieniu do ktérych brak jest dowodu naruszenia lub chodzby

realnej grozby naruszenia w ten sposéb w przysztosci praw powoda. Sad nakazat pozwanemu :

2. usuniecie oznaczen zawierajacych stowa ,,ORLEN”, ,OR_EN” lub ,OR.EN” z elementéw wystroju

stacji paliw prowadzonej w miejscowosci W. w terminie 14 dni od uprawomocnienia wyroku.

4. usuniecie kombinacji kolorystycznej okreslonej w pkt 3. z elementdw wystroju stacji paliw

prowadzonej w miejscowosci W. w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

Oddalit natomiast zgdania zniszczenia elementéw wystroju stacji (pkt Ill. pozwu), uznajac, ze nakazy
natozone na M. Z. w pkt 2. i 4. wyroku s wystarczajgce dla usuniecia skutkéw naruszen. (a contrario art.

286 p.w.p. iart. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.)

Sad uznat za w petni uzasadnione roszczenie z pkt VII., ktore uwzglednit 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 zostato naruszone moze zgdaé w razie zawinionego naruszenia naprawienia
wyrzadzonej mu szkody :

1. na zasadach ogdlnych albo



2. poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej lub innego
stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie z prawa wytgcznego.

Sad nie miat watpliwosci, ze dziatanie M. Z. naruszajacego liczne prawa wyfgczne i interesy
gospodarcze (...) S.A. w sposdb razgcy i diugotrwaty, a ponadto niereagujgcego na wezwania
uprawnionego i zobowigzania naktadane na niego w trybie zabezpieczenia, noszg znamiona zawinienia.
Pozwany byt swiadomy bezprawnosci swego dziatania oraz jego szkodliwych dla powoda skutkdw.
Prowadzac dziatalno$é¢ gospodarczg nie dochowat nalezytej starannosci w takim zakresie w jakim miat
obowigzek ustalenia w publicznych rejestrach znakéw towarowych zakresu praw wytgcznych udzielonych
osobom trzecim oraz pierwszenstwa korzystania przez nie z okre$lonych oznaczen i nie zadbat o
oznaczenie stacji paliw we W. w taki sposéb, aby odrézniata sie ona dostatecznie, nie wywotywata
skojarzen z ich znakami towarowymi i nie stwarzata ryzyka konfuzji konsumenckiej. W okolicznosciach
sprawy, prowadzenie stacji paliw, ktdorej wyglad w szeregu elementach odrézniajagcych imituje
architekture, kolorystyke i oznaczenia stacji konkurenta wskazuje wyraznie na celowe wykorzystywanie
sity odrdzniajacej znakéw towarowych (...) S.A. i pozycji rynkowej wypracowanej przez powoda, a w

konsekwencji nieuczciwe zdobywanie klienteli, bez wtasnych staran i naktadéw.

Roszczenie jest zasadne takze co do wysokosci. Powdd nalezycie udowodnit dokumentami i
zeznaniami Swiadka W. S., ze zgdana pozwem kwota stanowi rownowartos¢ optaty licencyjnej uiszczanej
na rzecz (...) S.A. przez podmioty pozostajgce z nim w relacjach gospodar-czych, w szczegdlnosci
powigzane z nim umowg franczyzowga. Miesieczna optata licencyjna wynosi 3.800 zt (optata stata - 2.000
zt, przecietna optata zmienna - 1.800 zt netto). Wobec nieprzedstawienia przez pozwanego dowoddéw
podwazajacych prawdziwos¢ twierdzen powoda co do daty rozpoczecia uzywania kwestionowanych

oznaczen, przyjeto, ze odszkodowanie nalezne jest za 13 miesiecy od lipca 2013 r. do lipca 2014 r.

Nalezy wyjasni¢, ze w praktyce sporéw o naruszenie praw wilasnosci przemystowej dochodzenie
roszczen odszkodowawczych i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci wigze sie z
powaznymi trudnosciami. W istocie, bez przedstawienia przez pozwanego twierdzen i dowoddéw
dotyczgcych zakresu terytorialnego i czasu bezprawnego uzywania znakéw towarowych, wynikéw
gospodarczych osigganych w zwigzku z oferowaniem towardw i s$wiadczeniem ustug pod tymi znakami,
do czego naruszyciel jest zobowigzany na zasadzie art. 3 k.p.c.,, nie ma mozliwosci precyzyjnego
okreslenia rozmiaru szkody i bezpodstawnych korzysci. Sprzeczna z dobrym obyczajem, odmowa
przedstawienia przez pozwanego twierdzen i dowoddw, jego ograniczenie sie do podniesienia zarzutu
nieudowodnienia przez powoda zasadnosci powddztwa nie mogg by¢ « nagradzane » oddaleniem
roszczen pienieznych. W takich okolicznosciach jak zaistniate w niniejszej sprawie, nalezy uznac, ze
nieprzedstawienie kontrdowodéw, podwazajgcych wartos¢ dowodowq faktur i zeznan swiadka W. S,
uzasadnia uznanie roszczenia odszkodowawczego za nalezycie udowodnione i uwzglednienie powddztwa

w tej czesci na podstawie art. 296 ust. 1 in fine pkt 2 p.w.p. (w zw. z art. 102 ust. 2 rozporzgdzenia)



Zadanie odsetek za op6znienie Sad uznat za zasadne w czesci, tj. od 29 lipca 2014 r.

Termin Swiadczenia nie wynikajgcy z postanowien umowy ani z wfasciwosci zobowigzania
wyznacza wezwanie dtuznika do jego wykonania. Winien on uczyni¢ to niezwtocznie. (art. 455 k.c.)
Opédznienie dtuznika ze spetnieniem swiadczenia pienieznego uzasadnia zagdanie odsetek przez wierzycie-
la, chociazby nie ponidst on zadnej szkody i chociazby opdznienie byto nastepstwem okolicznosci, za ktére
dtuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. Strony mogg umownie okredli¢ stope odsetek, w braku uzgodnien

naleze¢ beda sie odsetki ustawowe. (art. 481 §§ 1, 2 k.c.)

Dtuznik popada w opdzZnienie, jesli nie spetnia swiadczenia pienieznego w terminie, w ktdorym
stato sie ono wymagalne, takze wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokos¢ swiadczenia. (tak Sad
Najwyzszy w wyrokach z 17/05/2000 r. | CKN 302/00, z 13/10/1994 r. | CRN 121/91) Termin ten okresla
sie wedfug zasad ujetych w art. 455 k.c. Gdy nie jest on oznaczony, ani nie wynika z witasciwosci
zobowigzania, $wiadczenie powinno by¢ spetnione niezwtocznie po wezwaniu dtuznika do wykonania.

Stawia ono swiadczenie w stan wymagalnosci.

W tym przypadku pozwany zostat wezwany do zaptfaty odszkodowania przy doreczeniu odpisu
pozwu 14 lipca 2014 r. Swiadczenie stato sie zatem wymagalne po uptywie 14 dni przyjetych w praktyce
gospodarczej na dobrowolne jego spetnienie, po ktorego bezskutecznym uptywie zobowigzany jest

zapfacic¢ ustawowe odsetki za opdznienie.

Sad czesciowo tylko uwzglednit roszczenie z pkt VIII.

Przepis art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego interes zostat naruszony
moze zadaé zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspiera-
niem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego - jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byt

zawiniony.

Roszczenie (...) S.A. o zapfate pokutnego jest co do zasady usprawiedliwione. W przekonaniu
Sadu, M. Z. $wiadomie i celowo uzywat oznaczen, ktére mogtly stwarzaé ryzyko konfuzji konsumenckiej co
do przynaleznosci stacji paliw we W. do sieci ORLEN. Korzystat tez z renomy jakg wypracowat na rynku
powdd, nie czynigc naktadéw na wypracowanie sobie wtasnej pozycji rynkowej. Pokutne jest tym bardziej
nalezne, ze pozwany dodzit w interesy gospodarcze dobrze znanego i cenionego na rynku konkurenta, nie
powinien wiec mie¢ zadnych watpliwosci co do tego, ze oznaczenia jego stacji paliw sg zbyt podobne do
oznaczen (...) S.A. Wbrew zarzutom M. Z., stowo ORLEN i kolorystyka elementéw zabudowy stacji paliw
powoda sg zdecydowanie odmienne od oznaczen uzywanych przez innych powaznych uczestnikéw

rynku, dziatajgcych zgodnie z prawem i dobrym obyczajem handlowym.

Sad miat natomiast zastrzezenia co do zasadnosci zadania pokutnego w stosunkowo wysokiej
kwocie 130.000 zt. Jej zasadzenia nie usprawiedliwia udowodniony czas trwania naruszen praw

wytacznych i intereséw gospodarczych, ani ich zakres terytorialny. Uzywanie przez M. Z.konfuzyjnych



oznaczen ograniczato sie bowiem do jednej stacji paliw, nie znajdujgcej sie przy bardzo uczeszczanej
drodze. Efekt dziatania pozwanego, jego realny wptyw na petnienie przez znaki towarowe przynaleznych

im funkcji, czy obnizenie renomy nie byt zatem duzy.

Z drugiej stony, niewykonywanie przez pozwanego, wynikajgcego z art. 3 k.p.c. obowigzku
przedstawienia twierdzen o okolicznosciach majgcych dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie, a
zatem wyjasnienie kwestii czasu trwania uzywania konfuzyjnych oznaczen stacji paliw, jej wynikéw
gospodarczych, utrudniajg ustalenie jaka kwota pokutnego bytaby adekwatng do sposobu i skali
naruszen. Z zaniechania wykonywania obowigzkéw procesowych pozwany nie moze czerpaé korzysci

sprowadzajacych sie do zwolnienia go z zaptaty pokutnego.

Rozstrzygajac o jego wysokosci Sad kierowat sie doswiadczeniem w orzekaniu w tego rodzaju
sprawach, starajgc sie aby zasgdzona kwota nie byta nadmiernie wygdrowana, ale tez aby stanowita dla
pozwanego realng dolegliwos¢, z ktérej poniesieniem musiat sie liczy¢ decydujac sie na uzywanie

spornych oznaczen i nie godzac sie ich zmieni¢ pomimo reakcji uprawnionego i decyzji sgdéw.

Sad wyznaczyt przy tym M. Z. czternastodniowy termin, liczac od daty prawomocniéci wyroku, w
ktérym swiaczenie pozwany winien zaptaci¢ zasgdzong kwote na rzecz Fundacji (...) z siedzibg w B. (KRS

nr (...) kwote 30.000 zt na cel zwigzany z remontem i przebudowg Domu {(...) w B.

Aby usungc¢ skutki naruszenia jego praw wytacznych i interesow gospodarczych (...) moze
zasadnie zada¢ publikacji oswiadczenia o treséci : M. Z., prowadzqcy dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwg
PHU (...) niniejszym przeprasza (...) S.A. z siedzibqg w P. za naruszenie przystugujgcych mu praw do
wspolnotowych i krajowych znakow towarowych oraz popetnienie czyndw nieuczciwej konkurencji
poprzez prowadzenie w miejscowosci Wroblew stacji paliw, w wystroju ktérej uzywane byty oznaczenia
stowne i stowno-graficzne identyczne lub mylgco podobne do znakdow zarejestrowanych na rzecz (...)
S.A. Naruszyciel zostat zobowigzany do zaprzestania wskazanych dziatan na skutek procesu sqdowego.,
ktére taczy w sobie elementy oswiadczenia przewidzianego w pkt 3 art. 18 ust. 1 u.z.n.k. 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 zagdanego w pkt V. sposobu publikacji oswiadczenia i
wybranych przez powoda publikatoréw. Wskazane przez powoda (prasa ogdlnopolska i branzowa -
dziennik G. (lokalne wydanie G.) i czasopismo Stacja Benzynowa) zapewnig dostep do informacji
wtasciwemu kregowi konsumentdw i przedstawicieli branzy paliwowej, np. potencjalnych
franczyzobiorcéw (...) S.A. Sg tez one proporcjonalne do sposobu i rozmiaru naruszenia. Nie ma
natomiast uzasadnienia odrebne podawanie wyroku do publicznej wiadomosci zgdane dodatkowo w pkt
IV. pozwu, szczegdblnie, ze sformutowanie zakazéw i nakazéw natozonych na pozwanego ma
kumulatywna podstawe prawng w przepisach rozporzadzenia, prawa wtasnosci przemystowej i ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



Sad oddalit natomiast, zawarte w pkt VI. w zw. z pkt IV i V, Zagdanie upowaznienia powoda do
zastepczego wykonania obowigzku publikacji oswiadczen, ze wzgledu na brak podstawy prawnej. W
przekonaniu Sadu, upowaznienie wierzyciela oparte na art. 1049 § 1 k.p.c. nie znajduje zastosowania

na etapie postepowania rozpoznawczego.

O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., uznajac ze
strony powinny je ponie$¢ w czesciach 1/3 powdd, 2/3 pozwany, 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 opfat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego
adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98
k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug

przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéow prawnych
oraz ponoszenia przez Skarb Parstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu. Zasadzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze
charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.) Podstawe zasgdzenia optaty stanowig stawki minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie
moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktdrej 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 tacznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 50.000 zt do
200.000 zt stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 3.600 zt. (§ 6 pkt 6) Za prowadzenie
sprawy przez tego samego petnomocnika w postepowaniu zazaleniowym przed sgdem apelacyjnym

stawka minimalna wynosi 50%. (§ 12 ust. 2 pkt 2)

W rozliczeniu kosztéw Sad uwzglednit — po stronie powoda: optaty od pozwu (14.982 zi) i
whniosku o udzielenie zabezpieczenia (300 zt), koszty zastepstwa procesowego w sprawie w minimalne;j
wysokosci (840+3.600+17 zt), 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
zt; po stronie pozwanego: koszty postepowania zabezpieczajgcego (60+ 420 + 17 zt) oraz zastepstwa
procesowego w minimalnej wysokosci (840+3.600+17 zt). W wyniku rozliczenia Sad zasadzit od

pozwanego na rzecz powoda kwote 15.000 zt tytutem zwrotu kosztéw procesu.



