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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 wrzesnia 2015 .

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 wrzesnia 2015 r. w Warszawie
sprawy z powoédztwa P. S.A. w P.
przeciwko T. spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.

- 0 ochrone praw do znakdéw towarowych i zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji oraz o zaptate

1. zakazuje T. spodfce z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. uzywania oznaczenia w postaci
kombinacji koloréw: czerwonego, biatego iszarego, w nastepujgcym potozeniu i proporcjach, w

odniesieniu do kazdego z wymienionych elementéw:

a. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierajgcego dominujacy element w kolorze szarym
lub odcieniu szarosci z naroznikami w kolorze czerwonym, lub

b. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na ktérym znajduje sie podswietlenie elementu w
ksztatcie trapezu lub jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

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

d. fryzu wiaty myjni pojazdéw, na ktérym znajduje sie podswietlenie elementu w ksztatcie trapezu lub

jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub



e. 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, a cze$¢é najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szarosci;

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréow paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych,

ustug myjni pojazdéw oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

2. zakazuje pozwanej wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych zawierajgcych wyrazenie ,caffe
bistro” lub , bistro caffe”, w ktérych element ,caffe” pisany jest pochylong czcionkg z podkresleniem
dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz ustug

gastronomicznych swiadczonych na stacjach paliw;

3. zakazuje pozwanej wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia sktadajgcego sie ze sloganu ,NO TO
CHRUP!” w zestawieniu z grafikg przedstawiajgcg hot-dogi, owiniete opakowaniami w kolorze o

ciemnym odcieniu;

4. nakazuje pozwanej usuniecie ze stacji benzynowej prowadzonej w M. przy ul. (..) elementéow
wystroju zawierajacych oznaczenia, o ktédrych mowa w punktach 1-3, w terminie 7 dni od daty

uprawomocnienia sie wyroku;

5. nakazuje pozwanej opublikowanie na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie
wyroku w dzienniku {(...) (lokalne wydanie {...)) na stronie pigtej oraz w czasopismie (...), kazdorazowo na
powierzchni nie mniejszej niz % catkowitej powierzchni strony, oswiadczenia o nastepujgcej tresci: ,T. z
0.0. z siedzibg w W. przeprasza P. S.A. z siedzibg w P. za naruszenie przystugujacych mu praw do
wspolnotowych i krajowych znakdéw towarowych oraz popetnienie czyndw nieuczciwej konkurencji
poprzez prowadzenie w miejscowosci M. stacji paliw, w wystroju ktérej uzywane byly oznaczenia
mylgco podobne do znakéw towarowych zarejestrowanych na rzecz P. S.A. lub innych oznaczen
uzywanych przez P. S.A. Naruszyciel zostat zobowigzany do zaprzestania wskazanych dziatain na skutek

procesu sgdowego.”;

6. zasgdza od T. spotki z ograniczong odpowiedzialnosciag w W. na rzecz P. S.A. w P. kwote 7.600 (siedem

tysiecy szes$éset) ztotych z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 7 marca 2015 r. do dnia zaptaty;

7. zasadza od T. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. na rzecz Fundacji (...) imienia £. w B.
(KRS nr) kwote 70.000 (siedemdziesiat tysiecy) ztotych na cel zwigzany z remontem lub przebudowg D.

w M. im.t.wB.;

8. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

9. zasgdza od pozwanej na rzecz powddki kwote 11.688 (jedenascie tysiecy sze$éset osiemdziesiat
osiem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.
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UZASADNIENIE



Postanowieniem wydanym 31/12/2014 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 77/14 Sad udzielit
zabezpieczenia roszczen przystugujagcych P. S.A. w P. wzgledem T. spoétki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w W.:

1. o zaniechanie uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, biatego i szarego, w

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

— fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierajgcego dominujgcy element w kolorze

szarym lub odcieniu szarosci z naroznikami w kolorze czerwonym, lub

— fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na ktérym znajduje sie podswietlenie rurami

neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym elementu o ksztatcie trapezu lub jego czesci, lub

- fryzu wiaty myjni pojazdéw zawierajgcego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w

kolorze biatym, szarym lub odcieniu szarosci, lub

- fryzu wiaty myjni pojazdow, na ktérym znajduje sie podswietlenie rurami neonowymi w

kolorze czerwonym lub podobnym elementu o ksztafcie trapezu lub jego czesci, lub

— pylonu cenowego zbudowanego w ten sposéb, ze najwyisza jego cze$é z logotypem stacji

zawiera czerwone tto, cze$¢ srodkowa — na ktdrej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw —

wykonana jest w dominujgcym kolorze czerwonym, natomiast cze$é najnizsza zawiera kolor szary lub

odcien szarosci

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréow paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych,

ustug myjni pojazdéw oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych,

2. o zaniechanie wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych zawierajgcych wyrazenie ,caffe bistro”

lub ,bistro caffe”, w ktérych element ,caffe” pisany jest pochylong czcionkg z podkresleniem dla

oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz ustug gastronomicznych

Swiadczonych na stacjach paliw,

3. o zaniechanie wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia sktadajgcego sie ze sloganu ,NO TO

CHRUP!” w zestawieniu z grafikag przedstawiajgcq hot-dogi, owiniete opakowaniami w kolorze o

ciemnym odcieniu

4. o orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usuniecia elementédw wystroju

stacji paliw prowadzonej w miejscowosci M., zawierajgcych oznaczenia, o ktérych mowa wyzej,
poprzez nakazanie spotce T- na czas trwania postepowania gtéwnego:

a. zaniechania uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréow: czerwonego, biatego i szarego, w

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

- fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierajgcego dominujacy element w kolorze

szarym lub odcieniu szarosci z naroznikami w kolorze czerwonym, lub

- fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na ktérym znajduje sie podswietlenie elementu w

ksztatcie trapezu lub jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

- fryzu wiaty myjni pojazdow zawierajgcego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w

kolorze biatym, szarym lub odcieniu szarosci, lub



- fryzu wiaty myjni pojazdéw, na ktérym znajduje sie podswietlenie elementu w ksztafcie trapezu
lub jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

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

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych,
ustug myjni pojazdéw oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych,

b. zaniechania wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych zawierajgcych wyrazenie ,caffe bistro”
lub , bistro caffe”, ktérego element , caffe” pisany jest pochylong czcionkg z podkresleniem na ciemnym
tle dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz ustug
gastronomicznych swiadczonych na stacjach paliw,

c. zaniechania wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia sktadajgcego sie ze sloganu ,,NO TO CHRUP!”
w zestawieniu z grafikg przedstawiajacg hot-dogi, owiniete opakowaniami w kolorze o ciemnym
odcieniu, a ponadto

d. nakazanie obowigzanej usuniecia kombinacji kolorystycznej oraz oznaczen, o ktédrych mowa w
punktach a.-c. z wymienionych elementéw wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowosci M. w

terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia. (k.464-480)

Zazalenie obowigzanej zostato oddalone przez Sad Apelacyjny postanowieniem wydanym

2/06/2015 r. w sprawie sygn. akt IACz 470/15. (k.1259-1269)

W wyznaczonym przez Sad terminie P. S.A. w P. wnidst o :

l. nakazanie T. spdtce z o.0. w W. zaniechania uzywania oznaczenia w postaci kombinacji
koloréw: czerwonego, biatego iszarego, w nastepujacym potozeniu i proporcjach, w odniesieniu do
kazdego z ponizszych elementéw:

a) fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierajgcego dominujacy element w kolorze
szarym lub odcieniu szarosci z naroznikami w kolorze czerwonym, lub

b) fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na ktérym znajduje sie podswietlenie elementu w
ksztatcie trapezu lub jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

c) fryzu wiaty myjni pojazdow zawierajgcego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w
kolorze biatym, szarym lub odcieniu szarosci, lub

d) fryzu wiaty myjni pojazdéw, na ktérym znajduje sie podswietlenie elementu w ksztatcie trapezu
lub jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

e) pylonu cenowego zbudowanego w ten sposdb, ze najwyzsza jego czes¢ z logotypem stacji

zawiera czerwone tto, czes¢ srodkowa — na ktdrej umieszczone sg wyswietlacze z cenami paliw —



wykonana jest w dominujgcym kolorze czerwonym, a cze$é najnizsza zawiera kolor szary lub odcien
szarosci;

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych,
ustug myjni pojazdéw oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

Il nakazanie pozwanej zaniechania wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych zawierajgcych
wyrazenie ,caffe bistro” lub ,bistro caffe”, w ktérych element ,caffe” pisany jest pochylong czcionkg
z podkresleniem dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz
ustug gastronomicznych swiadczonych na stacjach paliw;

Il. nakazanie pozwanej zaniechania wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia sktadajacego sie
ze sloganu ,,NO TO CHRUP!” w zestawieniu z grafikg przedstawiajgca hot-dogi, owiniete opakowaniami
w kolorze o ciemnym odcieniu;

IV. nakazanie pozwanej usuniecia ze stacji benzynowej prowadzonej w M. przy ul. (...) elementéw
wystroju zawierajgcych oznaczenia, o ktédrych mowa w punkcie I-lll, w terminie 7 dni od daty
uprawomocnienia sie wyroku;

V. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia
sie wyroku w dzienniku {(...)(lokalne wydanie {(...)) na stronie pigtej oraz w czasopismie {...),
kazdorazowo na powierzchni nie mniejszej niz % catkowitej powierzchni strony, oswiadczenia o tresci:
(...) z 0.0. z siedzibq w W. niniejszym przeprasza P. S.A. z siedzibq w P. za naruszenie przystugujgcych mu
praw do wspdlnotowych | krajowych znakéw towarowych oraz popetnienie czyndw nieuczciwej
konkurencji poprzez prowadzenie w miejscowosci M. stacji paliw, w wystroju ktorej uzywane byty
oznaczenia identyczne lub mylgco podobne do znakdéw towarowych zarejestrowanych na rzecz P. S.A.
lub innych oznaczern uzywanych przez P. S.A. Naruszyciel zostat zobowigzany do zaprzestania
wskazanych dziatann na skutek procesu sqdowego.; ewentualnie o innej tresci uznanej przez Sad za
adekwatng do naruszenia,

VI. upowaznienie powoda do wykonania publikacji z pkt V na koszt pozwanej w przypadku
niewykonania przez nig obowigzkéw w nakazanych terminach;

VII. zasgdzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 15.200 zt z ustawowymi odsetkami od uptywu
14 dnia po dacie doreczenia pozwu pozwanemu do dnia zapfaty tytutem odszkodowania;

VIII. zasgdzenie od pozwanej na rzecz Fundacji M. imienia t. z siedzibg w B. (KRS nr) kwoty 70.000 zt
na cel zwigzany z remontem lub przebudowg D.w M. im. £. w B. wraz z ustawowymi odsetkami od
uptywu 14 dnia po dacie doreczenia pozwu pozwanemu do dnia zapfaty;

IX. zasgdzenie kosztéw postepowania, w tym zabezpieczajgcego.(k.2-526)

T. spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag w W. zazadata oddalenia powddztwa i zwrotu

kosztow procesu. Zarzucita, ze roszczenia zgtoszone przez P. sg bezzasadne (ze wzgledu na



nienaruszanie przez nig praw wytgcznych i interesow gospodarczych powoda) oraz nieudowodnione.

(k.546-647)

Sad ustalit, ze:

P. S.A. w P. jest przedsiebiorcg dziatajgcym na polskim rynku paliwowym. (dowéd: odpis z KRS

k.49-63) Powodowi stuzg prawa do wspdlnotowych znakéw towarowych:

- graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego (OHIM) pod nr 003342169, dla towardw i ustug w klasach 4, 9, 35, 36, 37 (m.in. ustugi

w zakresie obstugi pojazdéw), 39, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 25/08/2003 r.,

stop
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- graficznego zarejestrowanego w OHIM pod nr 006744593 dla towardw i ustug w
klasach 1, 4, 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla ustug

gastronomicznych na stacjach paliw, baréw szybkiej obstugi, z pierwszenstwem od 11/03/2008 r.

- stownego 0. zarejestrowanego w OHIM pod nr 003795218, dla towardw i ustug w klasach 1, 4, 6, 7, 9,
11, 16, 17, 19, 20, 28, 35-45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeristwem od 26/04/2004 r.

Jest on takie uprawniony do znaku stowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie

Patentowym RP pod nr R-176782 , chronionego dla towardéw i
ustug w klasach: 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej, m.in. paliwa, gazy ptynne, benzyny
silnikowe, oleje napedowe, oleje opatowe, oleje przemystowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa
silnikowe, lotnicze, smary, biopaliwa; dystrybutory paliwa silnikowego dla stacji obstugi; sprzedaz

detaliczna polegajaca na zgrupowaniu na rzecz oséb trzecich réznych towaréw pozwalajgcym nabywcy



je ogladac i kupowac w sklepie na terenie stacji paliwowej; ustugi w zakresie obstugi pojazdéw, ustugi
myjni pojazddw, ustugi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, smarowanie pojazdéw, zabezpie-
czanie pojazdéw przed korozjg, stacje obstugi samochoddéw, wymiana olejow, naprawa samochoddw,
pojazddéw, przyczep, wymiana opon, bieznikowanie opon; dystrybucja paliw i olejéw, holowanie; ustugi
gastronomiczne na stacjach paliwowych, bary szybkiej obstugi, restauracje, z pierwszenstwem od
25/07/2007 r. (dowdd: sSwiadectwa rejestracji OHIM, swiadectwa ochronne UPRP, wydruki z baz obu
urzedow k.68-103, 689-695)

Znaki te sg od wielu lat intensywnie uzywane przez uprawnionego na catym terytorium Polski i
w innych panstwach Unii Europejskiej, m.in. dla oznaczania sieci stacji paliw (paliw, ustug dystrybucji
paliw, sprzedazy detalicznej i ustug gastronomicznych $wiadczonych na tych stacjach). Sg dobrze znane
i rozpoznawalne przez klientéw zainteresowanych zakupem paliw i innych towardéw oraz korzystaniem z
ustug Swiadczonych na stacjach paliw dzieki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczen stownych
i graficznych we wszystkich elementach wystroju stacji paliw (architektura, akcenty kolorystyczne). Maja
wysoka, pierwotng i wtdrng zdolnos¢ odrdzniajaca. (dowdd: fotografie stacji paliw k.104-108, wydruki
ze stron internetowych k.109-120, katalogi, materiaty promocyjne i reklamowe, publikacje k.121-168,
174-186, 287-327, 335-339, informacje o naktadach poniesionych na reklame k.169-173, nagrody i
certyfikaty k.187-188, 328-332, wyniki badan konsumenckich k.190-280, 1171-1196, 1199-1224, 1171-
1224, wyniki rankingowe k.281-286, 333-334, zeznania Swiadkow W. k.746-747 i K. k.747-748)

Znaki CTM-003342169 i R.176782 s3 konsekwentnie uzywane przez P. S.A., w sposdb
pozwalajgcy na stworzenie rozpoznawalnego przez klientow systemu tozsamosci wizualnej, na ktory
sktadajg sie m.in.:

- zastosowanie jednakowej kolorystyki stacji paliw poprzez wykorzystanie schematu koloréw sktadaja-
cego sie z barw: czerwonej, szarej i biatej, obejmujgcego:
o fryz wiaty zawierajacy dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym, szarym
lub odcieniu szarosci wraz z neonowym oswietleniem w kolorze czerwonym,
o fryz pawilonu zawierajgcy dominujgce elementy biate lub szare z naroznikami w kolorze
czerwonym wraz z neonowym oswietleniem w kolorze czerwonym,
o elementy orientacji przestrzennej w postaci czerwonych tablic z biatg strzatkg wskazujgcych
kierunki wjazdu i wyjazdu,
o pylony cenowe utrzymane w kolorze czerwonym jako przewazajgcym, znajdujacym sie
w gbrnej czesci oraz szarym w dolnej czesci, oznaczone piktogramami wskazujgcymi na oferowany
na stacji rodzaj paliwa i jego ceny,
o  dystrybutory paliw w kolorze czerwono (dolna boczna cze$€) - szarym (uchwyt na pompy),
- stowno-graficzny znak stop cafe lub stop cafe bistro na stacjach Swiadczacych ustugi gastronomiczne,
- umieszczenie na szybie budynkow stacji paliw kwadratéw w kolorze szarym lub podobnym utozonych

naprzemiennie w dwdch rzedach.



Element wystroju stacji promujgcy swiadczone na niej ustugi gastronomiczne stanowig takze
tablice reklamowe z oznaczeniem z elementem stownym No to chrup ! i graficznym przedstawiajagcym

trzy hot-dogi w opakowaniach w ciemnym odcieniu, na ktérych widoczny jest napis , bistro caffe” z

podkresinikiem . (dowéd: fotografie stacji paliw k.104-108, wydruki
ze stron internetowych k.109-120, katalogi, materiaty promocyjne i reklamowe, publikacje k.121-168,

174-186, 287-327, 335-339, zeznania swiadkéw K. k.747-748 i N. k.748-749)

Powdd oferuje swe towary i ustugi za posrednictwem stacji wtasnych, a takze we wspdtpracy ze
stacjami franczyzowymi funkcjonujgcymi w ramach sieci i wykorzystujgcymi znaki towarowe O.. System
franczyzowy jest oparty na wspotpracy samodzielnych podmiotéw gospodarczych, wg jednolitej koncepc;ji
organizacyjnej, finansowej i marketingowej, w oparciu o know-how powoda, ktéry dazy do zachowania
jednolitosci w wymiarze wizualnego podobienstwa stacji uczestniczacych w sieci i wysokiej jakosci
oferowanych przez nie towaréw i ustug. Powdd podejmuje takze dziatania zmierzajace do ochrony
integralnosci wewnetrznej i renomy sieci oraz jej odmiennosci od konkurencyjnych podmiotéw

dziatajacych na rynku detalicznej sprzedazy paliw. (dowdd: zeznania $wiadkéw M. k.750-752)

Podmioty zwigzane z powodem umowa franczyzowg uprawniajaca je do uzywania wymienionych
w zatgczniku nr 6. znakédw towarowych oraz korzystania z innych swiadczer ponoszg opfaty franczyzowe
state i zmienne na poziomie (...) zt. (dowdd : faktury k.431-445, wyciggi z umoéw franczyzowych k.446-458,
769-1166, zeznania $wiadkow M. k.751-752, S. k.752-753 i W. k.752, 1274)

T. spotka z 0.0. w W. jest powigzana osobowo przez K. i K. ze spétka T., ktéra dopuscita sie
naruszenia praw wytgcznych P. S.A. na stacjach paliw w R. i w P., stwierdzonego wyrokiem wydanym w
sprawie sygn. akt XXIl GWzt 46/12. (fakt znany sgdowi z urzedu) Przedmiotem dziatalnosci obowigzanej
jest m.in.: sprzedaz detaliczna i hurtowa paliw, konserwacja i naprawa pojazdow samochodowych,
restauracje i inne state placowki gastronomiczne. (dowdd: odpis z KRS k.340-352, wydruki ze strony

internetowej k.67, 387)

Pozwana prowadzi stacje paliw w M., gdzie uzywane sg oznaczenia wysoce podobne do
znakéw towarowych uprawnionego dla identycznych towardéw i ustug. Wg informacji na stronie
internetowej (...), stacja istnieje od 1993 r. (dowdd: wydruk ze strony internetowej k.387) Na
elementach zabudowy (fryz pawilonu, fryz wiaty myjni, pylon cenowy) pozwana stosuje

charakterystyczng dla uprawnionego szaro-czerwong kombinacje kolorystyczng :


http://www.transoil.pl/

uw_g/nm_“\."ﬁ%/ |

I':i .‘:.itt § ﬁﬁ‘f

bistro caffe:

przedstawiajgcej trzy hot-dogi: Na szybach budynkow stacji
stosuje oznaczenie graficzne sktadajace sie z kwadratéw w kolorze szarym lub podobnym utozonych

naprzemiennie w dwdch rzedach podobne do oznaczen stosowanych przez uprawnionego:
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(dowody: fotografie i zrzuty z

ekranu komputera k.388-404, 607-612, 681-688, paragon k.407)

Pozwana nie jest powigzana gospodarczo z powodem, nie uzyskata takze jego zgody na

uzywanie znakéw towarowych O., w szczegdlnosci strony nie zawarty umowy franchisingu. (bezsporne)

Czynigc powyzsze ustalenia Sad opart sie na zgodnych twierdzeniach stron o okolicznosciach
faktycznych oraz dowodach zaoferowanych przez P. i Tw odniesieniu do faktéw majgcych dla
rozstrzygniecia sporu istotne znaczenie, w rozumieniu art. 227 k.p.c.,, zgloszonych w terminach
okreslonych w art. 217 k.p.c. Prawa wytgczne powoda i pierwszenstwo uzywania przezen na polskim
rynku systemu oznaczen zobrazowanego na graficznych znakach towarowych i oznaczenia stowno-
graficznego No to chrup! nie byty przez pozwang kwestionowane. Spétka przeczyta jednak ich
rozpoznawalnosci (sile znakdw towarowych, ich renomie), kwestionujgc wyniki badan opinii publicznej
wykonane na zlecenie powoda. Ograniczyta sie tylko do zaprzeczen, wbrew obowigzkowi wynikajgcemu
dla niej z art. 3 k.p.c., nie przedstawiajgc dowoddw, z ktérych wynikatyby twierdzenia przeciwne ani
nawet samych twierdzen. Nie zdefiniowata relatywnego kregu konsumentéw towardw i ustug stron ani
rynku, na ktérym prowadzg one dziatalnos¢ gospodarczg w Polsce i Unii Europejskiej. Nie wskazata innych
producentéw paliw i podmiotow prowadzacych stacje, ktorych znaki towarowe i oznaczenia — w

odrdznieniu od O. — sg znane i rozpoznawalne.

Nie do zaakceptowania jest, zdaniem Sadu, postawa procesowa pozwanej, ktéra ogranicza sie do
zaprzeczen nawet w kwestiach, ktére nie wymagajg dowodu. Trudno sie zgodzi¢ z petnomocnikiem T.,
gdy kwestionuje on postrzeganie znakdw towarowych i oznaczen stron z dalszej odlegtosci, w rozmaitych
warunkach pogodowych, czasami przy ograniczonej widocznosci. Nie moze ulega¢ watpliwosci, ze
nabywcg towardw i ustug stron sg w zdecydowanej wiekszosci osoby prowadzace pojazdy mechaniczne.
Nie do korica zgodne z realiami zyciowymi bytoby przyjmowanie, ze sg to piesi, z bliska postrzegajacy
wyglad stacji, powoli i z rozwagg podejmujac decyzje o skorzystaniu z jej ustug. Takie przypadki mogg sie
oczywiscie zdarzy¢, ale piesi z kanistrem, albo osoby spacerujgce ulicami w poszukiwaniu ustug
gastronomicznych, kontemplujgce zabudowania stacji paliw z pewnoscig nie stanowig wiekszosci, nie
moga zatem stanowi¢ podstawy do zdefiniowania relatywnego kregu klientdw stron. Ze tak faktycznie

jest pozwana w zaden pozytywny sposéb nie przekonuje. Za przyjeciem koncepcji powoda przemawia
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natomiast charakter towaréw i ustug oferowanych na stacjach benzynowych oraz doswiadczenie

zyciowe.

W przekonaniu Sgdu, zarzuty i wnioski sformutowane w pkt 3-5, 7 odpowiedzi na pozew nie miaty
na celu wyjasnienia kwestii znajomosci znakéow towarowych powoda lecz w istocie przedtuzenie
postepowania. Kwestionujgc twierdzenia powoda, ktérymi sg w istocie wyniki badania opinii publicznej
pozwana powinna byta zawnioskowac¢ dowdd z opinii biegtego lub instytutu naukowo-badawczego, nie
za$ koncentrowac sie na praktyce prowadzenia badan na zamdwienie P., z ktdrych wynikami i tak sie nie
zgadzata. Z tych przyczyn Sad oddalit wnioski, jako nieprowadzgce do wyjasnienia okolicznosci w sprawie

istotnych.

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze powdd nie ma petnej jednolitosci elementéw zabudowy i
oznaczen stacji paliw, ktdre prowadzone sg przez niego i jego franczyzobiorcow w ramach sieci O.. Nie
oznacza to jednak, ze charakterystyczna kolorystyka czerwono-szaro-biata nie jest kojarzona przez
klientow stacji paliw z P.. Wbrew przekonaniu pozwanej, materiat dowodowy zaoferowany w pozwie
przekonuje o wysokiej rozpoznawalnosci znakdéw towarowych i oznaczen takie tym elemencie. Sita
znakow graficznych (pozycyjnych) zostata wypracowana w gtéwnej mierze przez intensywne uzywanie
znakow stownego (0.) i graficznego (gtowa orta), ale takze przez konsekwentne ujednolicanie wygladu
stacji paliw. Wiarygodne zeznania $wiadkow W., K. N., S. i M. oraz wydruki ze stron internetowych,
publikacje, fotografie, materiaty promocyjno-reklamowe, nagrody i wyrdznienia potwierdzajg uzywanie
spornych znakéw w zwigzku ze sprzedazg towardw i Swiadczeniem ustug na stacjach paliw, a takze w
dziataniach reklamowych. Nalezy zatem odrzuci¢, jako nieuzasadniony, zarzut pozwanej dotyczacy braku
zdolnosci odrdzniajgcej znakéw CTM-003342169, CTM-006744593 i R.176782 w relatywnym kregu

konsumentow.

Nie mozna sie takze zgodzi¢ z teza, ze rozpoznawalnos$é znakéw CTM-003342169 i R.176782
wynika wytgcznie z umieszczenia w nich elementu stownego O. i graficznego — glowy orta. Z pewnoscig
majq one wysoce dystynktywny charakter, co nie oznacza, ze klient stacji benzynowych nie rozpoznaje
stacji O. takze po kolorystyce i rozmieszczeniu elementéw graficznych w okreslonych punktach
architektury stacji. Przeciwnie, Sad jest przekonany, ze z daleka widoczna kolorystyka czerwono-szaro-
biata, szczegdlnie wiaty i pylonu cenowego, kojarzy sie klientom ze stacjami O.. Uzycie elementu
stownego TRANSOIL na pylonie cenowym nie moze zatem skutecznie wyeliminowac ryzyka konfuzji
konsumenckiej. Na pochodzenie od powoda towardw i ustug nie wskazujg wytacznie stowo O. i glowa
orta, lecz takze kolorystyka, do ktérej w sposéb jednoznaczny nawigzuje w zabudowaniach swej stacji
paliw w M. spétka T.. Nalezy zauwazyé, ze kazdy pojedynczy element (zadaszenie, pylon cenowy, budynek
sklepu i myjni samochodowej) rdzni sie od swego odpowiednika na stacji paliw O., jednak ich uktad,
kolorystyka i ksztatty, szczegdlnie w oswietleniu nocnym sg na ptaszczyznie wizualnej zdecydowanie
podobne. Skojarzenia ze stacjami sieci O. wzmacniajg oznaczenia stowno-graficzne caffe bistro i No to

chrup ! Ze swej strony pozwana nie przedstawia zadnych dowoddw na to, ze oznaczenia te i kolorystyka



elementéw zabudowy sg powszechnie uzywane przez innych uczestnikdw rynku, a nie tylko powoda. Nie
wykonata takze zobowigzania Sadu ztozenia dowodow zakupu elementow wystroju stacji paliw,
uniemozliwiajgc poczynienie ustalen dotyczacych okresu uzywania konfuzyjnych oznaczen. (wniosek z pkt

IX.1 pozwu)

Uznajac, ze dowody z dokumentéw, fotografii, wydrukdw ze stron internetowych oraz z
korespondujgcych z nimi, w petni wiarygodnych zeznan swiadkow sg wystarczajace dla wykazania
sposobu i zakresu uzywania, a takze sity spornych znakéw towarowych i oznaczen, w rozumieniu ich
rozpoznawalnosci w relatywnym kregu konsumentéw, Sad oddalit, zgtoszone przez powoda jako

ewentualne, wnioski o dopuszczenie dowoddw z opinii biegtych. (pkt I1X.2-3)

Sad pomingt twierdzenia i oddalit wnioski dowodowe zgtoszone przez strony na okolicznosci
niemajgce istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.: wydruki ze stron
internetowych dot. jakosci oferowanych przez powoda towardow i $wiadczonych przezen ustug (k.579-
589), artykuty prasowe ztozone przez powoda (k.676-680), fotografie innych stacji paliw potencjalnie
naruszajacych prawa powoda i jego interesy gospodarcze (k.590-606), fotografie stacji O. o wygladzie
odbiegajgcym od wizualizacji znakéw towarowych (k.618-646). Wobec niewskazania przez pozwang
aktualnego adresu zamieszkania za granicg swiadka O. oraz niestawiennictwa przedstawiciela zarzadu
spotki T., Sad pominat dowody z ich zeznan. Sad miat przy tym watpliwosci co do potrzeby prowadzenia
dowodu z zeznan swiadka, pethomocnik pozwanej tak bowiem sformutowat teze dowodowg, ze odnosita
sie ona nie do aktualnego stanu (wygladu stacji paliw) lecz do 2004 r., nie zgtaszajac przy tym
odpowiednich zarzutdw (przedawnienia, venire contra factum proprium). Nieusprawiedliwione
niestawiennictwo strony pozbawito Sad mozliwosci ustalenia przyczyn powziecia przez pozwang decyzji o
wygladzie jej stacji paliw, skali dziatania i klienteli, mogacych wptywaé na okreslenie sankcji zakazowych,

sposéb usuniecia skutkdw naruszen (publikacja), czy wysokos$¢ pokutnego.

Sad zwazyt co nastepuje :
1. 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 H., z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E.,

wyrok Sadu Unii Europejskiej [poprzednio Sgdu Pierwszej Instancji] z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 I.)

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 przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby
trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub moze wptywaé na ktdrgkolwiek z tych funkciji.
(por. wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 B., z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L.
iin., z23/03/2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.i G.)

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, wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozpo-
rzadzenia, jako czes¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujgc
bezposrednie zastosowanie. Zasadniczo, sg one powtdrzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr
89/104/EWG z 21/12/1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czfonkowskich
odnoszqcych sie do znakdéw towarowych. Implementujgca jg ustawa Prawo wifasnosci przemysfowej
znajduje zastosowa-nie wytgcznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w

szczegolnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wtasciwych przepiséw prawa krajowego.

Art. 9 rozporzadzenia przyznaje uprawnionemu prawo wytgcznego i niezaktéconego uzywania
wspodlnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie majagcym jego zgody:
a. uzywania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towardw lub ustug;
b. uzywania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz
identycznosci albo podobienstwa towardw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodobien-
stwo ich skojarzenia.
€. uzywania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub
ustug, ktére nie sg podobne do tych, dla ktdrych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on
renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycie-
lowi nienalezng korzysé 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 przynie$¢ uzywajgcemu nienalezng
korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajgcego 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 znakéw towarowych, zmienio-
nej obecnie Dyrektywga Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. majgcq na celu

zblizenie ustawodawstw parstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku
(oznaczenia) pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znaki nalezy poréwnywac 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 dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako
catos¢, wykazuje nieznaczne rdznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 L.) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu
widzenia okreslonego kregu odbiorcédw, sg przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwic zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego
oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietne-go konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 L., z 8/05/2014 .
w sprawie C-591/12 P. SA)

Ocena podobienstwa dwdch znakdéw towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko
jednego z elementéw tworzacych ztozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem.
Poréwnania nalezy dokonac poprzez analize przeciwstawionych sobie znakéw postrzeganych jako
catosci, co nie oznacza, ze catosciowe wrazenie pozostawione przez ztozony znak towarowy w pamieci
wtasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektorych przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub
kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostate sktadniki sg bez znaczenia, ocena
podobienstwa moze zaleze¢ wytacznie od elementu dominujgcego. (tak wyroki Trybunatu z
11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S., z 12/06/2007 r. w sprawie C-334/05 S. i z 20/09/2007 r. w
sprawie C 193/06 N.)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposéb
uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny
lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sagdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4/11/2003 .

w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspédtzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage



czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakdéw oraz podobienstwem towardw/ustug, ktorych one
dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towardéw i ustug moze by¢ zrownowazony znaczgcym
stopniem podobienstwa znakdw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z
23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 /., z 18/12/2008 r. w sprawie C-
16/06 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcow mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie C-39/97 C,, z
4/05/1999 r. w sprawach potaczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z
2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C. i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 G.)
Prawdopodobienstwo wprowa-dzenia w bfad powinno byé oceniane w sposdb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobieistwem oznaczen i towardw
lub ustug, ktorych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23/03/2006
r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P.
oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L.)

Wiasciwy krag odbiorcéw skiada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsagdnych, przy czym poziom uwagi konsumentdw moze sie rdznie ksztattowac
w zaleznosci od kategorii towardw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97
L., z26/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego porédwnania réznych znakéw 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 L., z
11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL iz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspotzaleznosé pomiedzy znajomoscia znaku wsrdd odbiorcéw, 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
wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci
udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkos$¢ inwestyc;ji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup
odbiorcow, ktdrym znak umozliwia zidentyfikowanie towardow jako pochodzacych z okreslonego przedsie-

biorstwa, jak rdwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak



wyrok Sgdu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego

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

Z zataczonych do wniosku Swiadectw rejestracji oraz z wydrukéw z baz OHIM i UPRP wynika
wytacznos¢ P. S.A. uzywania stownych i graficznych znakéw towarowych O. i STOP CAFE BISTRO w
odniesieniu do paliw oraz ustug obstugi pojazdéw i gastronomicznych na stacjach paliw. Dla identycznych
towardw i ustug pozwana uzywa konfuzyjnie podobnych oznaczen stownych (caffe bistro, bistro caffe),
barwnych i graficznych. Konsumenci zainteresowani skorzystaniem z ustug stacji paliw bez watpienia
kojarzg je z dobrze im znanymi znakami P. S.A. Powdd zasadnie twierdzi wiec i przekonujgco
argumentuje, ze uzywanie przez spétke Toznaczen wysoce podobnych do jego znakéw towarowych dla

identycznych towardw i ustug rodzi powazne ryzyko konfuzji konsumenckie;j.

W efekcie bezprawnych dziatann pozwanej nabywcy mogg zosta¢ wprowadzani w btagd co do
pochodzenia jej towardw i ustug, w szczegdlnosci mogg oni uznaé, ze stacja paliw w M. nalezy do sieci
O.. Dziatania te mogg negatywnie wptywac na pozycje rynkowg i postrzeganie powoda, ktéry nie ma
mozliwosci kontrolowania, czy oferowane towary i ustugi Swiadczone przez pozwang sg odpowiedniej
jakosci, a negatywne opinie klientéw mogg zas wywotywac niekorzystne skutki dla sprzedazy jego
wilasnych towaréw i ustug. Dziatania pozwanej mogg tez szkodzi¢ sile odréziniajacej znakdéw
towarowych O.. Naruszaja one prawidiowe petnienie przez nie funkcji oznaczenia pochodzenia,

jakosciowej, reklamowej i inwestycyjnej.

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

praw z rejestracji mogg by¢ zakazane, w szczegélnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywdz towardow pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspdlnoto-
wego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujacg pozwanemu
okreslonych dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktdrych
celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym
istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporza-
dzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku wspdlnotowego. Odnosi

sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtasnosci przemystowey:



- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze 7gdaé¢ od naruszyciela (oprdcz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych

korzysci oraz naprawienia wyrzgdzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajagc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wtasnoscig naruszajgcego 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. 1la p.w.p. stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposdb i w zakresie okreslonym przez sad.

2. Naruszenie regut uczciwej konkurencji.

Dziatania obowigzanej noszg takze znamiona czyndw nieuczciwej konkurenc;ji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak byé traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 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,
4l 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 korygujacg w stosunku do przepisdw szczegdlnych typizujgcych czyny nieuczciwej konku-

rencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak



dziatanie nie wykazuje ktorego$ ze znamion art. 3 ust.1 (np. bez-prawnosci) uznanie go za czyn

nieuczciwe] 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 odpowiadajgcego 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 ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad

Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 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 towaréw, ktére moze wprowadzié klientéw w btad co do ich pochodzenia. Dla oceny sprzecznosci
dziatania pozwanego z regutami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu nalezy stosowad

odpowiednio zasady wypracowane w prawie znakdw towarowych.

Spoétka T. prowadzi konkurencyjng wobec powoda dziatalno$¢ gospodarczg, swiadczac w
Magnuszewie ustugi zwigzane ze sprzedazig paliw i obstugg pojazdow mechanicznych, sprzedazig
detaliczng w sklepie znajdujgcym sie na stacji paliw, a takze ustugi gastronomiczne. Zwazywszy wiec, ze P.
jako pierwszy uzywat znaku STOP CAFE BISTRO i oznaczen wizualizujgcych jego stacje paliw nalezy uzna,
iz uzywanie przez pozwang kwestionowanych oznaczen w potaczeniu ze sobg stwarza ryzyko
wprowadzenia nabywcéw w btgd co do pochodzenia oferowanych towaréw i ustug. Mamy zatem w tym
przypadku do czynienia z naruszeniem praw P. S.A. do znakdéw towarowych stypizowanym w art. 9 ust.
1b rozporzadzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Klienci mogg bowiem uzna¢, ze stacja paliw w M. nalezy
do sieci O.. Ryzyko pomytki pojawia sie takze w zwigzku z uzywaniem przez obowigzang oznaczenia
stowno-graficznego z napisem « No to chrup ! » oraz przedstawieniem trzech hot-dogéw w tozsame;j z

oznaczeniem P. S.A. kolorystyce.

Nalezy sie takze zgodzi¢ z zarzutem, ze dziatanie T. moze byc¢ takie kwalifikowane jako
pasozytnicze wykorzystywanie cudzych naktaddw pracy (inwestycji) przez naruszanie ustalonej pozycji
rynkowej przedsiebiorstwa P. S.A. Dobrym obyczajem, ktéry zostat w tym przypadku naruszony przez
pozwang jest niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa. Na podstawie
art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna by¢ chroniona sita przyciggania (atrakcyjnos$é) przedsiebiorcy i jego
oddziatywania na relatywny krag konsumentéw. Nasladowanie przez pozwang znakéw towarowych i
wygladu stacji sieci O. skutkuje przechwyceniem czesci jego klientéw i mozliwym ich przekonaniem o
obnizeniu poziomu ustug oraz jakosci sprzedawanych towarédw. Zwazywszy, ze pozwana dopuszcza sie
czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i definiowanego w klauzuli
generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., spétce P. stuzg roszczenia przewidziane przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1i 2

u.z.n.k.



Sad uznat, ze P. S.A. zasadnie zarzuca spdtce T. naruszenie jego praw i interesow
gospodarczych. Usprawiedliwione jest przeto zastosowanie wobec pozwanej zgdanych w pkt [-llI
pozwu sankcji zakazowych. Na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z ust. 1b rozporzadzenia, art. 296 ust. 1

p.w.p.iart. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Sgd zakazat T. spdtce zo.0. w W. :

1. uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréow: czerwonego, biatego i szarego, w nastepujgcym

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

a. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu) zawierajgcego dominujgcy element w kolorze szarym
lub odcieniu szarosci z naroznikami w kolorze czerwonym, lub

b. fryzu budynku sklepu stacji paliw (pawilonu), na ktérym znajduje sie podswietlenie elementu w
ksztatcie trapezu lub jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

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

d. fryzu wiaty myjni pojazdéw, na ktdrym znajduje sie podswietlenie elementu w ksztatcie trapezu lub
jego czesci rurami neonowymi w kolorze czerwonym lub podobnym, lub

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

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw ciektych i gazowych,

ustug myjni pojazdéw oraz ustug sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

2. wykorzystywania oznaczen stowno-graficznych zawierajagcych wyrazenie ,caffe bistro” lub ,bistro
caffe”, w ktérych element ,caffe” pisany jest pochylong czcionka z podkresleniem dla oznaczania ustug
sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliw oraz ustug gastronomicznych $wiadczonych na
stacjach paliw;

'Il

3. wykorzystywania na stacji paliw oznaczenia sktadajgcego sie ze sloganu ,No to chrup!” w
zestawieniu z grafikg przedstawiajgcg hot-dogi, owiniete opakowaniami w kolorze o ciemnym odcieniu.
Sad uzyt przy tym bardziej poprawnego i okreslenia « zakazuje » w miejsce « nakazuje zaniechanie »,
poniewaz powdd przyznat, ze pozwana zastosowata sie do nakazéw wynikajgcych z udzielonego mu

zabezpieczenia roszczen. (k.697)

Zobowigzujac jg do usuniecia skutkéw dokonanych naruszen, na podstawie art. 102 ust. 2
rozporzadzenia, art. 286 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Sgd nakazat pozwanej usuniecie ze stacji
benzynowej prowadzonej w M. przy ul. (...) elementéw wystroju zawierajgcych oznaczenia, o ktérych
mowa w punktach 1-3, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku. Nalezy przy tym
wyjasni¢, ze — wbrew zastrzezeniom pozwanej — sankcja ta nie jest tozsama ze zniszczeniem

zdemontowanych elementéw.



Na podstawie art. 102 ust. 2 rozporzadzenia, art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. i art.
18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Sad nakazat pozwanej opublikowanie na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku w dzienniku (...)(lokalne wydanie {...)) na stronie pigtej oraz w
czasopi$mie (...), kazdorazowo na powierzchni nie mniejszej niz % catkowitej powierzchni strony,
oswiadczenia o nastepujacej tresci: ,T. sp. z 0.0. z siedzibg w W. przeprasza P. S.A. z siedzibg w P. za
naruszenie przystugujgcych mu praw do wspdlnotowych i krajowych znakéw towarowych oraz
popetnienie czyndw nieuczciwej konkurencji poprzez prowadzenie w miejscowosci M. stacji paliw, w
wystroju ktdrej uzywane byty oznaczenia mylgco podobne do znakédw towarowych zarejestrowanych na
rzecz P. S.A. lub innych oznaczen uzywanych przez P. S.A. Naruszyciel zostat zobowigzany do zaprzestania

wskazanych dziatan na skutek procesu sgdowego.”

W przekonaniu Sadu, oswiadczenie tej tresci opublikowane w prasie lokalnej i fachowej postuzy
powiadomieniu potencjalnych klientéw o praktykach przedsiebiorcéow, ktére mogg ich wprowadzaé w
btad co do pochodzenia oferowanych towaréw i ustug. Bedzie tez stanowi¢ swego rodzaju ostrzezenie
uczestnikdw rynku noszacych sie z zamiarem naruszania praw wytgcznych i intereséw gospodarczych
konkurentéw przed mozliwymi negatywnymi konsekwencjami takich dziatan. Zadane tre$¢ i forme

publikacji nalezato zatem uznac za proporcjonalne do sposobu i rozmiaru naruszenia.

Sad oddalit natomiast wnioskowane w pkt VI pozwu upowaznienie powoda do zastepczego
wykonania czynnosci, ktére na tym etapie postepowania nie znajdujg uzasadnienia prawnego ani
faktycznego. Przepis art. 1049 k.p.c. mogacy stanowi¢ podstawe upowaznienia wierzyciela do zastepczego

wykonania $wiadczen niepienieznych stosuje sie dopiero w postepowaniu egzekucyjnym.

Sad uznat za usprawiedliwione co do zasady 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 zada¢ w razie zawinionego naruszenia
naprawienia wyrzgdzonej mu szkody :

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

przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa wytacznego.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciezar dowodu spetnienia wszystkich przestanek odpowiedzialnosci
odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazaé fakty i przedstawi¢ dowody na
naruszenie jego prawa, istnienie szkody i zwigzku przyczynowego pomiedzy zdarzeniem a szkods.
Konieczne jest takze udowodnienie winy, bedacej ujemng oceng zachowania sie sprawcy szkody. Jej
element obiektywny obejmuje zachowanie sie niewfasciwe, niezgodne z prawem lub zasadami

wspotzycia spotecznego (bezprawnosé — sprzeczno$¢ zachowania z szeroko rozumianym porzadkiem



prawnym — nakazéw i zakazow wynikajgcych z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element
subiektywny polega na umyslnosci lub niedbalstwie (niedotozeniu nalezytej starannosci). Ujemna ocena
postepowania danej osoby, w pordwnaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy.
Adekwatny zwigzek przyczynowy miedzy dziataniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest
konieczng przestankg odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy okreslona
przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnic catkowitg kompensate doznanego uszczerbku majgtkowego w
granicach normalnego zwigzku przyczynowego. Zgodnie z przyjetym pogladem, szkodg jest powstata
wbrew woli poszkodowanego rdéznica miedzy obecnym jego stanem majgtkowym a stanem jaki
zaistniatby gdyby nie nastgpito okreslone zdarzenie. Polega ona na stracie jakg ponidst poszkodowany
(damnum emergens) albo pozbawieniu go korzysci, ktére modgtby uzyskaé gdyby mu szkody nie
wyrzadzono (lucrum cessans). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasade petne odszkodowanie,
podlegajgce ograniczeniom wynikajgcym z: granic odpowiedzialnosci wyznaczonych przestanka
adekwatnego zwigzku przyczynowego, przepisow szczegdlnych (m.in. art. 362 k.c. przewidujacego
zmniejszenie obowigzku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia sie poszkodowanego do jej

powstania lub zwiekszenia) i miarkowania odszkodowania (ius moderandi).

Wysokos¢é szkody okresla sie przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzgledniajgcej wartosc
naruszonych débr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadg art. 6 k.c.,, udowodnienie jej
wysokosci obcigza poszkodowanego. W sytuacji, gdy dokfadne wykazanie wysokosci szkody jest
niemozliwe lub nader utrudnione i powdd nie jest w stanie tego zrobi¢ pomimo uzycia wszystkich
mozliwych srodkéw dowodowych (a w szczegdlnosci opinii biegtego) sad ustala odszkodowanie wg
wtasnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstgpienie od ogdlnej zasady udowodnienia w sposdb Scisty i

dokfadny elementéw zadania wyrazajacych sie w kategorii wysokosci.

Sad nie miat watpliwosci co do tego, ze umysine dziatanie spétki T. naruszajacej liczne prawa
wytaczne i interesy gospodarcze P. w sposéb razgcy i dtugotrwaty, a ponadto niereagujacej na wezwania
uprawnionego i zobowigzania naktadane na nig przez Sad, noszg znamiona zawinienia. Pozwana — ze
wzgledu na jej powigzania personalne z T.spotkg z 0.0. w W. (odpisy z KRS k.340-352) - byta swiadoma
bezprawnosci swego dziatania oraz jego szkodliwych dla powoda skutkdow, o czym Swiadczy zakres i czas
trwania naruszen. Prowadzenie stacji paliw, ktérej wyglad w szeregu elementach odrdzniajgcych imituje
architekture, kolorystyke i oznaczenia stacji konkurenta wskazuje wyraznie na celowe wykorzystywanie
sity odrdzniajgcej znakdw towarowych P. i pozycji rynkowej wypracowanej przez powoda, a w

konsekwencji nieuczciwe zdobywanie klienteli, bez wtasnych staran i naktadéw.

Sad uznat jednak, ze roszczenie nie zostato nalezycie udowodnione co do wysokosci.
Przedstawione dokumenty (umowy franczyzowe i faktury) oraz zeznania $wiadkdéw nie pozwalajg na

odniesienie do uzywania spornych w tym postepowaniu znakéw towarowych kwot optat wnoszonych



przez franczyzobiorcow. Ztozone przez powoda umowy (z zatgcznikami) dotyczg uzywania innych niz
objete sporem znakdw towarowych i oznaczen (np. k.792-v), przewidujg tez wykonanie przez P. S.A.
dodatkowych swiadczen. Zeznania $wiadkdw M., S. i W., nawigzujgcych do umdw ostatecznie ztozonych
przez powoda do akt, nie pozwalajg na poczynienie ustalen, ze identyczne opfaty licencyjne pobierane sg
za samo tylko uzywanie znakéw stowno-graficznego i graficznych CTM-003342169, CTM-006744593 i
R.176782. Nieuzasadnione bytoby przeto proste przenoszenie kwot optat statych i zmiennych, do ktérych
uiszczenia zobowigzani sg franczyzobiorcy na dziatania pozwanej. Sgd ma przy tym watpliwosci co do
rzeczywistych optat, z zeznan swiadka W. wynika bowiem, ze faktury ztozone jako dowody w sprawie

zostaty wybrane w sposdb selektywny.

Rownoczesnie jednak pozwana nie powinna byé przez to zwolniona z obowigzku naprawienia
szkody, ktérg z pewnoscig ponidst powdd w efekcie jej dziatai. Istota naruszen praw wiasnosci
przemystowej polega na umniejszeniu korzysci, jakie uprawniony czerpie z wytgcznosci uzywania znaku
towarowego, tym wiekszego, im znak jest silniejszy i wyzsze naktady poniesione na zbudowanie jego
zdolnosci odrdzniajacej. Z praktyki orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, ze niezwykle trudne jest
dowodne wykazanie przez uprawnionych wysokosci tej szkody, mamy tu bowiem do czynienia z wieloma
elementami stanu faktycznego, dotyczacymi funkcjonowania przedsiebiorstw stron i ogdlnej sytuacji
rynkowej, ktére powinny by¢ uwzgledniane przy okreslaniu zakresu szkody i wysokosci odszkodowania.
Czes¢ z nich (dotyczaca pozwanego) jest trudna do ustalenia, poniewaz zwykle nie ujawnia on
okolicznosci dotyczacych czasu naruszenia, jego wymiaru, czy zachowan konsumenckich. W tym zakresie,
w jakim szkoda stanowi uszczerbek na renomie lub zmniejszenie dystynktywnosci znaku towarowego,
jest ona bardzo trudna do precyzyjnego oszacowania. Z tej przyczyny uprawnieni zwykle rezygnujg z
dochodzenia odszkodowania, co sprawia, ze naruszyciele — tak jak w tym przypadku — swiadomi, ze ze
swego dziatania mogg odnies¢ wytacznie korzysci (w najgorszym razie poniosg koszty postepowania
sagdowego) nie sg zainteresowani respektowaniem praw oséb trzecich. Oddalanie powddztw ze wzgledu
na utrudnienia dowodowe stanowi¢ moze dla nich zachete do dalszych naruszen. W konsekwencji

uprawnieni nie uzyskujg efektywnej ochrony, gwarantowanej im decyzjg urzedu rejestracyjnego.

W przekonaniu Sgdu, odszkodowanie powinno by¢ zasgdzane we wszystkich przypadkach
naruszenia witasnosci przemystowej, a przepis art. 322 k.p.c. powinien znajdowaé w tego rodzaju
sprawach znacznie wieksze zastosowanie. Nie mozna przeciez wymagac od uprawnionego, by w kazdej
sprawie wnioskowat dowdd z opinii biegtego, ktérej przeprowadzenie jest zresztg niezwykle trudne, biegli
nie majg bowiem dostepu do wielu informacji dotyczacych przedsiebiorstwa pozwanego oraz stawek
rynkowych optat licencyjnych, ktorych wysokos$é stanowi z reguty tajemnice handlowg. Opracowanie
opinii, ktdre cechuje w praktyce duza swoboda oceny biegtego skutkuje wydtuzeniem postepowania i
istotnie zwieksza jego koszty. W przypadku niewielkich roszczen — jak w tej sprawie — dopuszczenie z

urzedu dowodu z opinii biegtego dla wyliczenia odszkodowania nalezy wiec uzna¢ za niecelowe.



W przekonaniu Sadu, sposéb dziatania pozwanej, upodabniajgcej stacje paliw w M. do stacji sieci
O. uzasadnia zobowigzaniem jej do zaptaty odszkodowania w wysokosci 7.600 zt. Wynika to ze skutku jaki
moze osiggna¢, pomimo niewykorzystywania znakéw stownego O. i graficznego — gtowy orta, skfonienia
nabywcow do skorzystania z ustug pozwanej pod wptywem btedu co do ich pochodzenia. Rdwnoczesnie
jednak spétka T.nie korzysta ze $Swiadczen, ktére swym franczyzobiorcom oferuje P.. Ze swej strony,
pozwana przez niestawiennictwo prezesa zarzadu spotki uniemozliwita Sadowi poczynienie ustalen w
szerszym zakresie, a w konsekwencji stwierdzenie, ze powodowi powinno by¢ przyznane nizsze
odszkodowanie. Nalezy przy tym uzna¢, ze — zwazywszy rodzaj prowadzonej dziatalnosci gospodarczej —

zasgdzona kwota ma zaledwie symboliczny wymiar.

Sad uznat za zasadne zadanie zaplaty odsetek za opdznienie za czas od 7 marca 2015 r.

Termin $Swiadczenia nie wynikajacy z postanowien umowy ani z wtasciwosci zobowigzania
wyznacza wezwanie dtuznika do jego wykonania. Winien on uczyni¢ to niezwtocznie. (art. 455 k.c.)
Opodznienie dtuinika ze spetnieniem $wiadczenia pienieznego uzasadnia Zzgdanie odsetek przez
wierzyciela, chociazby nie poniést on zadnej szkody i chociazby opdZnienie byto nastepstwem
okolicznos$ci, za ktére dituznik nie ponosi odpowiedzialnosci. Strony mogg umownie okresli¢ stope
odsetek, w braku uzgodnien naleze¢ bedg sie odsetki ustawowe. (art. 481 §§ 1, 2 k.c.) Dtuznik popada w
opdznienie, jesli nie spetnia swiadczenia pienieznego w terminie, w ktérym stafo 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, OSNC 1995/nr 1/poz. 21). Termin ten okresla
sie wedtug zasad ujetych w art. 455 k.c. Gdy nie jest on oznaczony, ani nie wynika z wtasciwosci
zobowigzania, Swiadczenie powinno by¢ spetnione niezwtocznie po wezwaniu dtuznika do wykonania.

Stawia ono Swiadczenie w stan wymagalnosci.

W tym przypadku pozwana zostata prawidtowo wezwana do zaptaty odszkodowania przy
doreczeniu odpisu pozwu w dniu 20 lutego 2015 r. (k.536) Swiadczenie stato sie wymagalne po uptywie
14 dni przyjetych w praktyce gospodarczej na dobrowolne jego spetnienie, po ktérego bezskutecznym

uptywie zobowigzana jest zaptaci¢ powodowi ustawowe odsetki za opdznienie.

Sad uznat za zasadne zgdanie zaptaty pokutnego :

Przepis art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego interes zostat naruszony
moze zadaé zasgdzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze
wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego - jezeli czyn nieuczciwej konkurencji
byt zawiniony. Roszczenie o zasgdzenie odpowiedniej kwoty na cel spoteczny petni role swego rodzaju
kary cywilnej. W swoim zatozeniu ma przede wszystkim stanowi¢ forme represji, ukarania sprawcy
zawinionego czynu nieuczciwej konkurencji. (Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o

zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, druk



sejmowy nr 1235) Nie ulega wiec watpliwosci, ze ma ono charakter stricte penalny, gdyz nie zmierza do
wyrdéwnania straty poniesionej przez poszkodowanego przedsiebiorce. Pokutne pozwala na osiggniecie
celéw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktdre wyrazajg sie zarowno w sankcyjnym, jak i

represyjnym charakterze regulacji.

Przestankg dochodzenia roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. jest wina sprawcy czynu,
niezaleznie od jej stopnia. Niski stopie winy, zwtaszcza wina nieumyslna, powinien bezposrednio
wptywaé na wysokosci zasadzanej kwoty, ktéra powinna by¢ odpowiednia. WS$réd kryteridw,
znajdacych zastosowanie do oceny jej adekwatnosci wymienié nalezy: rozmiar i czestotliwosé naruszen,
kragg adresatéw czynu, sposéb dziatania sprawcy, rodzaj intereséw, ktdrych dotyczyto naruszenie. (m.in.
wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 11/12/ 2008 r., sygn. akt | ACa 565/08, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Szczecinie z 4/7/2007 r., sygn. akt | ACa 400/07)

Ze wzgledu na pewne podobienistwo do instytucji zados¢uczynienia uregulowane;j art. 448 k.c.,
przy ocenie, czy zgdana kwota pokutnego jest odpowiednia, mozna wykorzystaé positkowo dyrektywy
wypracowane w doktrynie i orzecznictwie na tle tego przepisu. W szczegdlnosci wysokos¢ zasgdzanej
kwoty moze by¢ uzalezniona od stopnia winy sprawcy, rozmiaru i intensywnosci krzywdy, postaci i
zakresu negatywnych konsekwencji wynikajgcych z popetnionego czynu. (E. Wojcieszko-Gtuszko,
Tajemnica..., s. 134 [w:] red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Komentarz, teza 53 i nast. do art. 18 u.z.n.k., LEX 2011)

Jak trafnie podnosi sie w doktrynie, uzyte w art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. sformutowanie:
zasqdzenie (...) na okreslony cel spoteczny jest nieprecyzyjne. Zasgdzenie swiadczenia moze nastgpic
wylfacznie na rzecz scisle okreSlonego podmiotu prawa, posiadajgcego zdolno$¢ procesows,
umozliwiajgcg mu dziatanie w postepowaniu egzekucyjnym. Beneficjentami mogg zatem by¢ rozmaite
stowarzyszenia, fundacje, ale réwniez spétki prawa handlowego i osoby fizyczne spetniajgce okreslone
kryteria. Jezeli beneficjent roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. prowadzi takie dziatalno$¢
wykraczajgcg poza cele spoteczne wskazane w tym przepisie, zwtaszcza dziatalno$é gospodarczg,
zasadzong kwote ma obowigzek wykorzysta¢ wytgcznie na cele wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 6 in
fine u.z.n.k. (red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz, teza

53 inast. do art. 18 u.z.n.k., LEX 2011)

Z chwilg uprawomocnienia sie wyroku zasadzajgcego pokutne na rzecz osoby trzeciej
(beneficjenta) staje sie ona wytgcznym dysponentem zasgdzonej kwoty, powdd natomiast traci
mozliwo$¢ rozporzadzania nig. Tym samym egzekucja zasgdzonego Swiadczenia zalezy od decyzji
beneficjenta, ktéry staje sie wierzycielem w rozumieniu przepisow kodeksu postepowania cywilnego i
jest uprawniony do prowadzenia we wiasnym imieniu i na wtasng rzecz egzekucji zasgdzonej kwoty w
stosunku do pozwanego. Ten ostatni popadnie w zwtoke w spetnieniu Swiadczenia, po tym jak

wezwany przez beneficjenta niezwtocznie nie spetni $wiadczenia. (art. 455 i art. 481 §§ 1, 2 k.c.)



Sad uznat, ze w okolicznosciach sprawy nie budzi watpliwosci wina pozwanej, ktéra swiadoma
wytgcznosci uzywania przez powoda znakéw towarowych CTM-003342169, CTM-006744593 i R.176782
zastosowata w zabudowaniach stacji paliw w M. rozwigzania kolorystyczne jednoznacznie kojarzace sie z

kolorystyka elementéw graficznych znakéw CTM-003342169 i R.176782. Ponadto, dla $wiadczenia ustug

[ ——
gastronomicznych - bez Zzadnego gospodarczego uzasadnienia - uzyta oznaczen

stop, e

(O]~
CTM-006744593 Ictllilod i o0znaczenia

P.. Takimi dziataniami nie tylko
naruszyta prawa powoda wytgcznego korzystania ze znakdw towarowych i pierwszenstwa oznaczen ale
takze interesy gospodarcze konsumentéw, ktérzy mogli zosta¢ wprowadzeni w btad nabywajac towary i
korzystajac z ustug spotki T.w przekonaniu, ze oferuje je P. S.A. Krytykujac jakos¢ oferty powoda, pozwana
nie postarata sie w zaden sposdb, by przekonac sad o tym, ze jej towary i ustugi znacznie wyzszej jakosci
sg dostepne w nizszej cenie, a celem dziatania powoda jest wylgcznie zmonopolizowanie rynku i

wyeliminowanie z niego uczciwego konkurenta.

O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciazajac nimi w
catosci pozwang, poniewaz powdd ulegt zaledwie niewielkiej czesci swych zadan. Do niezbednych
kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze
niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz
koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Stronom
reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepisow o

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

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie opftat za czynnosci radcéw 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.)
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Podstawe zasgdzenia optaty stanowig stawki minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze
nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§4 ust.1.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z
rejestracji wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje optat od roszczen
pienieznych dochodzonych tgcznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 50.000 zt stawka

minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 3.600 zt. (§ 6 pkt 6)

W rozliczeniu kosztow Sad uwzglednit: optaty od pozwu (5.974 zt) i wniosku o udzielenie
zabezpieczenia (400 zt), koszty zastepstwa procesowego w sprawie w minimalnej wysokosci
(840+3.600+17 zt) oraz koszty zastepstwa procesowego w postepowaniu zabezpieczajgcym w minimalnej

wysokosci (840+17).



