Sygn. akt XXII GWo 32/14

POSTANOWIENIE
Dnia 13 czerwca 2014 1.
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 czerwca 2014 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) Spo6lki Akcyjnej w P.
zudzialem M. Z. prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe (...) we W.
- 0 udzielenie zabezpieczenia
postanawia:

I. udzieli¢ (..) S.A. w P. zabezpieczenia wzgledem M. Z. prowadzacego dzialalnoéé gospodarcza pod firma
Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe (...) we W. roszczen:

a. o zaniechanie uzywania oznaczen zawierajacych stowo (...), ,(...)” lub ,,(...)” oraz oznaczen skladajacych sie z dwoch
sylab, takze podzielonych elementem graficznym, z ktérych pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera
(...), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw cieklych i gazowych oraz ushug
sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

b. o zaniechanie uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, biatego i szarego, w nastepujacym
polozeniu i proporcjach, w odniesieniu do kazdego z ponizszych elementow:

- pylonu cenowego zbudowanego w ten sposob, ze najwyzsza jego cze$é z logotypem stacji zawiera czerwone tlo,
cze$é srodkowa — na ktdrej umieszczone sg wy$wietlacze z cenami paliw — wykonana jest w dominujacym kolorze
czerwonym, natomiast czeS$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcieni szarosci, lub

- fryzu wiaty zawierajacego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze bialym, szarym lub odcieniu
szaro$ci, lub

- dystrybutorow paliw wykonanych w szaro-czerwonej kolorystyce z dominujacym kolorem czerwonym

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

c. o orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usuniecia elementéw wystroju stacji paliw
prowadzonej w miejscowoéci W., zawierajacych oznaczenia, o ktérych mowa w punktach a-b powyzej,

pOprzez:

1. nakazanie obowiagzanemu - na czas trwania postepowania gléwnego - zaniechania uzywania oznaczen zawierajacych
stowo (...), ,(...)" lub ,(...)” oraz oznaczen skladajacych sie z dwoch sylab, takze podzielonych elementem graficznym,
z ktorych pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera (...) oraz nakazanie obowigzanemu usuniecia oznaczen



»(...)"1,(...)” z elementéw 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 gléwnego zaniechania uzywania oznaczenia stacji paliw
w postaci kombinacji koloréow: czerwonego, bialego i szarego w nastepujacym polozeniu i proporcjach, w odniesieniu
do kazdego z ponizszych elementow:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposob, ze najwyzsza jego cze$¢ z logotypem stacji zawiera czerwone tlo,
cze$é srodkowa — na ktdrej umieszczone sg wy$wietlacze z cenami paliw — wykonana jest w dominujacym kolorze
czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szaro$ci, lub

b. fryzu wiaty zawierajacego dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze bialym, szarym lub odcieniu
szaro$ci, lub

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

3. nakazanie obowigzanemu usuniecia powyzszej kombinacji kolorystycznej z wymienionych elementow wystroju
stacji paliw prowadzonej w miejscowo$ci W. - w terminie 7 dni od daty doreczenia mu odpisu postanowienia.

II. wyznaczy¢ (...) S.A. w P. czternastodniowy termin do wystapienia wzgledem M. Z. z pozwem obejmujacym zadania
okres$lone w pkt L.a-c;

III. zagrozi¢ M. Z. obowiazkiem zaplaty na rzecz (...) S.A. w P. kwoty 2.000 (dwa tysigce) zlotych za kazdy dzier
niewykonania nakazéw i zakazéw nalozonych na niego w pkt 1.1-3 postanowienia.
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UZASADNIENIE

10 czerwea 2014 1. (...) S.A. w P. wniosl o udzielenie zabezpieczenia roszczen przystugujacych mu wzgledem M. Z.
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe (...) we W.:

1. 0 zaniechanie uzywania oznaczen zawierajacych stowo (...), ,,(...)” lub ,(...)” oraz oznaczen skladajacych sie z dwbch
sylab, takze podzielonych elementem graficznym, z ktérych pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera
(...), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustug dystrybucji paliw cieklych i gazowych oraz ushug
sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

2, o zaniechanie uzywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, bialego i szare-go, w nastepujacym
polozeniu i proporcjach, w odniesieniu do kazdego z ponizszych elementow:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposob, ze najwyzsza jego cze$¢ z logotypem stacji zawiera czerwone tlo, cze$é
srodkowa - na ktérej umieszczone sg wy$wietlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominujacym kolorze czerwonym,
natomiast cze$é najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szaro$ci, lub

b. fryzu wiaty zawierajacego dominujace czerwone elementy oraz narozniki w kolorze bialym, szarym lub odcieniu
szaro$ci, lub

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

dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutorow paliw, ustug dystrybucji paliw cieklych i gazowych oraz uslug
sprzedazy detalicznej w sklepach na terenie stacji paliwowych;

3. orzeczenie o bezprawnie oznaczonych elementach przez nakazanie usuniecia elementéw wystroju stacji paliw
prowadzonej w miejscowoSci W., zawierajacych oznaczenia, o ktérych mowa w punktach 1-2 powyzej,



poprzez:

1. nakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gléwnego zaniechania uzywania oznaczen zawierajacych
stowo (...), ,(...)” lub ,(...)” oraz oznaczen skladajacych sie z dwoch sylab, takze podzielonych elementem graficznym,
z ktorych pierwsza sylaba zawiera (...), a druga sylaba zawiera (...) oraz nakazanie obowigzanemu usuniecia oznaczen
»(...)71,,(...)” z elementoéw wystroju stacji paliw prowadzonej w miejscowosci W. w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;

2. nakazanie obowigzanemu na czas trwania postepowania gtéwnego zaniechania uzywania oznaczenia stacji paliw
w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, bialego i szarego w nastepujacym polozeniu i proporcjach, w odniesieniu
do kazdego z ponizszych elementow:

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposob, ze najwyzsza jego cze$¢ z logotypem stacji zawiera czerwone tlo,
cze$¢ Srodkowa — na ktorej umieszczone sg wySwietlacze z cenami paliw — wykonana jest w dominujacym kolorze
czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub odcien szarosci, lub

b. fryzu wiaty zawierajacego dominujace czerwone elementy oraz narozniki w kolorze bialym, szarym lub odcieniu
szaro$ci, lub

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

oraz nakazanie obowigzanemu usuniecia powyzszej kombinacji kolorystycznej z wymienionych elementéw wystroju
stacji paliw prowadzonej w miejscowosci W. w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.

Na podstawie art. 756> k.p.c., (...) S.A. wniésl przy tym o zagrozenie M. Z. nakazaniem zaplaty na rzecz uprawnionego
kwoty 2.000 zt za kazdy dzien niezastosowania sie do obowigzkéw nalozonych postanowieniem o udzieleniu
zabezpieczenia.

Sad ustalil, ze:
Spolce akeyjnej (...) w P. stuzg prawa z do wspdlnoto-wych znakéw towarowych:

- stownego (...) zarejestrowanegow (...) pod nr (...) dla towaréw i ustug w klasach 1, 4 (m.in. paliwa, oleje napedowe,
oleje, smary, gazy plynne), 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 36, 37 (m.in. uslugi w zakresie obslugi pojazdow), 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 26 IV 2004 r.,

- graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), dla towaréw i ustug w klasach 4, 9, 35, 36, 37 (m.in. uslugi w
zakresie obstugi pojazdow), 39, 43, 44, 45 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 25 VIII 2003 1.,

Jest on takze uprawniony do znakéw krajowych :

- stownego (...)- (...), 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 pierwszenstwem od 31 VIII 1999 r.

- stowno-graficznego (...) (...), chronionego dla towaréw i ustug w klasach: 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej,
z pierwszenstwem od 25 VII 2007 r. (dowdd: §wiadectwa rejestracji (...), Swiadectwa ochronne (...), wydruki z baz
obu urzedow)

Wszystkie te znaki sg od wielu lat intensywnie uzywane przez uprawnionego na calym terytorium Polski i w innych
panstwach Unii Europejskiej, m.in. dla oznaczania sieci stacji paliw (paliw, uslug dystrybucji paliw, sprzedazy
detalicznej i uslug gastronomicznych §wiadczonych na tych stacjach). Sa dobrze znane i rozpoznawalne przez
nabywcow dzieki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczen stownych i graficznych we wszystkich elementach
wystroju stacji paliw. Maja wysoka, pierwotna i wtérna zdolno$¢é odroézniajaca.



Uprawniony, posiadajacy istotny udzial w rynku prowadzi — z wykorzystaniem znakéw (...) — liczne i kosztowne
dzialania reklamowe. Wykorzystuje swe znaki takze w dzialaniach sponsoringowych i charytatywnych. Jego towary
i uslugi sa dobrze oceniane i nagradzane. (dowod : fotografie przykladowych stacji paliw, wydruki ze stron
internetowych, katalogi, materialy promocyjne i reklamowe, publikacje, informacje o nakladach poniesionych na
reklame, certyfikaty, wyniki badan konsumenckich)

(...) S.A oferuje towary i uslugi za posrednictwem sieci stacji wlasnych, we wspoélpracy ze stacjami franczyzowymi,
funkcjonujacymi w ramach sieci i wykorzystujacymi znaki towarowe (...) oraz know-how uprawnionego, a takze we
wspolpracy ze stacjami stowarzy-szonymi, dzialajagcymi na podstawie uméw na wylaczne zaopatrzenie w produkty
naftowe, jednak nie prowadzacymi stacji franczyzowych. Prowadzacy stacje stowarzyszone zobowigzani sa do
wylacznego zaopatrywania ich w produkty uprawnionego, z prawem uzywania oznaczenia ,Paliwa dostarcza (...) S.A.”
wg jednolitego wzoru ustalonego przez uprawnionego. (dowdd : publikacje, wydruki ze stron internetowych)

Intensywne uzywanie przez uprawnionego jego znakow towarowych doprowadzilo do stworzenia rozpoznawalnego
przez klientdéw systemu tozsamosci wizualnej (...) S.A., na ktory skladaja sie m.in.:

» zastosowanie jednakowej kolorystyki stacji paliw poprzez wykorzystanie schematu koloréw: czerwonego, szarego
i bialego,

« znak slowny (...),

« fryz zbudowany z uzyciem dominujacego czerwonego panelu o ksztalcie trapezu, ktérego dolna podstawa i boki,
po zmroku, o$§wietlone sa rurami neonowymi w czerwonym kolorze,

« elementy orientacji przestrzennej w postaci czerwonych tablic z bialg strzalka wskazujacych kierunek dojazdu i
wyjazdu,

+ pylony cenowe w kolorze czerwonym jako przewazajacym, znajdujacym sie w gérnej czeéci oraz szarym w dolnej
czesci, oznaczone piktogramami wskazujacymi na oferowany na stacji rodzaj paliwa i jego ceny,

« dystrybutory paliw w kolorze czerwono (dolna boczna czeéc)-szarym (uchwyt na pompy),
« obudowa stlupow podtrzymujacych wiate z czerwonymi odbojnikami,

« slowno-graficzny znak ,,stop cafe” lub ,,stop cafe bistro” na stacjach, ktore oferuja ushugi gastronomiczne. (dowod :
fotografie stacji paliw, wydruki ze stron internetowych)

Dlugotrwale uzywanie slownego znaku towarowego (...) na znacznym terytorium oraz podejmowane przez
uprawnionego dzialania promocyjno-marketingowe i sponsoringowe, a takze spoleczno-kulturalne i charytatywne,
pozwolily na wypracowanie dobrej znajomosci i rozpozna-walnosci tego znaku wérdéd klientdw, uzasadniajacej
uznanie go za renomowany znak towarowy. Przedsiebiorstwo uprawnionego oraz oferowane przezen towary i ustugi
s3 cenione za ich wysokg jako$¢. (dowdd : publikacje, certyfikaty, wyniki badan konsumenckich)

M. Z. prowadzi pod firmg Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe (...) we W. dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie
m.in.: sprzedazy detalicznej paliw, sprzedazy detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, konserwacji i naprawy
pojazdow samochodowych, restauracji i pozostalych placowek gastronomicznych. (dowod: wydruk z (...) dot.
obowiazanego) Obowigzany prowadzi stacje paliw w miejscowoéci W., w ktorej wystroju - dla identycznych towaréow
i ustug — w 2013 r. uzywal oznaczen slownych, graficznych i kolorystycznych konfuzyjnie podobnych do znakéw
towarowych uprawnionego :



Na wezwanie uprawnionego obowiazany dokonat zmian oznaczen, jednak takze te aktualnie uzywane naruszaja prawa
wylaczne (...) S.A. : (dowod: fotografie, oSwiadczenie, wezwanie do zaniechania naruszen z 19/03/2014 r.)

Obowigzany nie jest powiazany gospodarczo z uprawnionym, nie uzyskat takze jego zgody na uzywanie znakow
towarowych (...), w szczego6lno$ci strony nie zawarly umowy franchisingu. (dowod: oS§wiadczenie uprawnionego)

Sad zwazyl co nastepuje :

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwos$ci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez ewentualno$ci wprowadzenia w blad)
od towar6ow lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoéci, obecnie Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 (...) , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 P.,z 8
V 2008 r. w sprawie C-304/06 (...) , wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 IT 2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

Z orzecznictwa Trybunalu wynika w sposob niewatpliwy, ze prawo wylgczne zostalo przyznane wilascicielowi znaku
towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegblnych interesoéw, zadbanie o to, aby znak ten moglt gwarantowac
konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich jakos$ci, pelni¢ funkcje komunikacyjna, reklamowa
i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby
trzecie okre$lonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywaé na pelnione przez znak funkcje. (tak wyrok
Trybunalu z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 (...)iin., z
23 III 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(wersja ujednolicona), ktore reguluje w szczegolnoSci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone.
Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowig element
polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszoS$ci, sa one powtorzeniem regulacji
zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa
Prawo wlasnoéci przemyslowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w
rozporzadzeniu, w szczegblno$ci w tym zakresie w jakim odsyla ono do przepisow prawa krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wlasciciela do wylacznego i niezakldconego uzywania zarejestrowanego
wspolnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznoéci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienistwa
towardow lub ustug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdo-podobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodo-bienistwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne
do tych, dla ktoérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy
uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienalezna korzysé albo jest szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna
sie opieraé¢ na ich zgodnoS$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze
wezedniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupekien — wszystkie
elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roéznice, ktoére nie zostang dostrzezone
przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 (...))



Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uznac za podobne, jezeli, z punktu widzenia okre$lonego
kregu odbiorcow, sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu
z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...) ) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych
cech znakow i ich calo$ciowego oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 IIT 2003 r. w sprawie C-291/00 (...))

Dokonujac oceny podobienstwa towaréw i uslug nalezy braé pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczeg6lnie ich rodzaj i przeznacze-nie, sposob uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 (...) ) Calo$ciowa ocena
zaklada pewna wspolzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczeg6lnosci podobienstwem znakéw
towarowych oraz towarow lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towardw i uslug
moze by¢ zrobwnowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakow towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zalezno$ci - tak wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 11 (...)
, Z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czeéc
wladciwego kregu odbiorcow moglaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest
to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie
moglaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. (tak wyroki
Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 (...) , z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) , z
2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK (...)) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno byé¢ oceniane w
sposob calosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznos$ci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienistwem oznaczen i towardéw
lub ushug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 (...) , z 23 III 2006 r. w
sprawie C-206/04 (...) ,z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 (...) oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01
(...) iz2012010 r. w sprawie T-460/07 (...))

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyj-nego spornych znakow
powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegolnym uwzglednieniem ich elementéw
odroézniajacych i dominujacych. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 (...) , z 23 X 2002 r. w
sprawie T-6/01 (...) iz 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 (...) ) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego,
stanowiacego cze$¢ ztozonego znaku towarowego, za dominujacy w calo§ciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera.
(tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 B. iz 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 (...) ) O ile przecietny
konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize jego poszczegoélnych elementow
(tak wyrok Trybunalu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) ), o tyle to wlaénie jego odrobzniajace cechy sg, co do
zasady, najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 (...) ,z 10 IX 2008 r. w sprawie
T-325/06 (...))

Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-wanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznoSci od kategorii
towar6w lub ustlug. (tak wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) ,z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01
(...) iz1212006 . C-361/04 (...) ) Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego
poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawaé sie na zachowany w pamieci niedoskonaly
obraz tych znakow towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrbzniajacy znaku
towarowego, ktory wynika z jego samo-istnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci znaku na rynku). (tak
wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) iz 29 IX 1998
r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna wspoélzalezno$¢é miedzy znajomos$cia znaku towarowego wérod odbiorcow, a jego charakterem
odrézniajagcym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak



towarowy cieszy sie wysoce odr6zniajacym charakterem wynikaja-cym z jego znajomosci wérod odbiorcow, nalezy
rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczego6lnoSci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg
geograficzny i dlugo$é¢ okresu jego uzywania, wielko§¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréow
jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa. Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrozniajacego
charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zalaczonych do wniosku Swiadectw rejestracji oraz z wydrukow zbaz (...)1 (...) wynika wylacznosé (...) S.A. uzywania
stownych i przestrzennych znakéw towarowych (...) w odniesieniu do paliw oraz uslug obslugi pojazdéw. Dla
identycznych towar6ow i ustug obowiazany uzywa oznaczen stownych, kolorystycznych i przestrzennych konfuzyjnie
podobnych. Konsumenci zainteresowani korzystaniem z uslug stacji paliw bez watpienia kojarza te oznaczenia z
dobrze im znanymi znakami (...). Uprawniony zasadnie twierdzi wiec, Ze uzywanie przez M. Z. oznaczeh wysoce
podobnych do jego znakéw towarowych dla identycznych towaréw i ustug rodzi ryzyko konfuzji konsumenckie;j.

W efekcie bezprawnych dzialann obowigzanego nabywcy moga zostaé wprowadzani w blad co do pochodzenia jego
towarow i ushug, w szezeg6lnoséci mogq oni uznaé, ze stacja paliw we W. nalezy do sieci (...). Dzialania te moga
negatywnie wplywaé na pozycje rynkowsq i postrzeganie uprawnionego, ktéry nie ma mozliwosci kontrolowania, czy
oferowane towary i ustugi $éwiadczone przez obowiazanego sa odpowiedniej jakoSci, a negatywne opinie klientow
moga za$ wywolywac niekorzystne skutki dla sprzedazy jego wlasnych towaréw i ustug. Dzialania obowigzanego moga
tez szkodzié sile odrozniajgcej znakoéw towarowych (...). Naruszaja one prawidlowe pelnienie przez te znaki funkeji
oznaczenia pochodzenia, jakoSciowej, reklamowej i inwestycyjne;.

Skutki wspélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-nia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w

szczegolnosci:

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 §wiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem,;

c. przywoz lub wywoéz towaréw 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 wspoélnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okres§lonych dzialan. Stosuje
roéwniez Srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze je§li w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (§rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony
znaku wspdélnotowego. Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wlasno$ci przemyslowe;j:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadac
od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzySci oraz naprawienia
wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowiacego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych
wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materialach, ktore
zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegblnoSci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.



Przyszle zadania zakazania obowigzanemu naruszania praw do wspolnotowych znakéw towarowych (...) oraz
nakazania mu usuniecia skutkéw naruszen znajdujg uzasadnienie w art. 9 ust. 1b. w zw. z ust. 2 rozporzadzenia i art.
286 p.wp., a w odniesieniu do praw krajowych w art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 p.w.p.

Zgodnie z art. 103 rozporzadzenia, do sadow panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie
srodkow tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspolno-towego znaku towarowego, ktore
stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze
osoba, ktoérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze zadac od osoby, ktéra naruszyla to prawo,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez
naprawienia wyrzadzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadajace tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporzadzenia, definiuje
ust. 2 art. 296 p.w.p.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zar6wno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy,
gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w
inny spos6b uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta ochrone prawna,
a obowiazanego nie obciaza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomodci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposéb, jaki stosownie do
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczeg6lnosci sad moze unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikéw postepowania na czas trwania
postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad uznal, ze (...) S.A. nalezycie uprawdopodobnil przyszle roszczenia (z art. 102 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1
iart. 286 p.w.p., a takze swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Dowody zaoferowane przez uprawnionego
daja podstawe do stwierdzenia, ze zastosowane przez obowiazanego na prowadzonej przezen stacji benzynowej we W.
oznaczenia stowne, kolorystyczne i graficzne moga wprowadza¢ konsumentéw w blad co do podmiotu swiadczacego
ushugi sprzedazy paliw i obstugi pojazdoéw. Zaroéwno uktad budowli, ich kolorystyka, a przede wszystkim odr6zniajacy
element stlowny (...)(poprzednio (...)) wskazuja jednoznacznie na przynalezno$c stacji obowiazanego do sieci (...).

Aby nie wystapily niekorzystne dla uprawnionej skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony
przystugujacych jej praw wylacznych. Dopuszczenie do dalszego bez-prawnego naruszania znakoéw towarowych (...)
moze skutkowaé utrata ich zdolnoSci odréz-niajacej i wartoSci ekonomicznej, narazajgc uprawnionego na szkode
majatkowa. Wnioskowany sposob zabezpieczenia odpowiada treéci przyszlych roszczen. Zapewni uprawnionemu
nalezyta ochrone prawna, a obowigzanego nie obcigzy ponad potrzebe, moze on bowiem prowadzi¢ dzialalno$é

gospodarcza nie naruszajac praw osob trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Uznajac za przekonujgca argumentacje uprawnionego Sad zagrozit M. Z. obowigzkiem zaplaty (..) S.A. sumy
przymusowej w zadanej wysokos$ci 2.000 zl za kazdy dzien niewykonywania obowigzkow okre$lonych w pkt I.1-3. (art.

756> w zw. z art. 1050 i art. 1051 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyl uprawnionemu dwutygodniowy termin, w ktorym pismo wszczynajgce
postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.



