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POSTANOWIENIE
Dnia 3 kwietnia 2012 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 3 kwietnia 2012 r. w W.
sprawy z wniosku (...) Spotki Akcyjnej w P.
przeciwko (...) A. K., T. (...) spélcejawnej w W.
- 0 udzielenie zabezpieczenia
postanawia:

I. udzielié (...) S.A. w P. zabezpieczenia jego roszczen o nakazanie (...) A. K., T. (...) spolce jawnej
wW.:

« zaniechania wykorzystywania oznaczen zawierajacych slowo (...), w tym : PALIWA (...)/ (...)/ PALIWA Z
(...) (...), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, paliw i gazéw plynnych, ustug dystrybucji
paliw cieklych i gazowych, ustug sprzedazy detalicznej w sklepie na terenie stacji paliwowej oraz ushlug
gastronomicznych $wiadczonych na stacjach paliw,

« zaniechania wykorzystywania oznaczenia z werwaga oraz innych oznaczefn podobnych do znaku (...) dla
oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw i ustug dystrybucji paliw,

» zaniechania wykorzystywania oznaczenia slowno-graficznego cafe pisanego pochylong czcionka w jasnym
kolorze, z jasnym podkreSleniem, umieszczonego na ciemnym tle, dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w
sklepie na terenie stacji paliwowej oraz uslug gastronomicznych §wiadczonych na stacjach paliw,

« zaniechania wykorzystywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, bialego i szarego dla
oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustlug dystrybucji paliw oraz ushug sprzedazy detalicznej w
sklepie na terenie stacji paliwowej, gdzie:

a. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposob, ze najwyzsza jego cze$¢ z logotypem stacji zawiera czerwone tlo,
cze$¢ srodkowa — na ktorej umieszczone sg wy$wietlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominujacym kolorze
czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub podobny, lub

b. tablice kierunkowe wykonane sg w dominujacym kolorze czerwonym, lub
c. fryz wiaty zawiera dominujgce czerwone elementy oraz narozniki w kolorze biatym, szarym lub podobnym, lub

d. fryz pawilonu oraz opcjonalnie wystepujacych innych budynkéw stacji wykonany jest w kolorze bialym, szarym
lub podobnym z czerwonymi naroznikami,



« usuniecia i zniszczenia elementéw wystroju stacji paliw zawierajacych te oznaczenia,

rzez nakazanie (...) A. K., T.W. sp.j. w W. — na czas trwania procesu :

1. zaniechania uzywania oznaczenia orlen, réwniez w polaczeniu z wyrazeniami ,paliwa”, ,paliwa z” w elementach
wystroju stacji paliw i na zbiornikach gazu plynnego, nakazujac obowigzanej usuniecie tego oznaczenia z elementow
wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowo$ciach: G., J., M., W., N, R. i W., a takze ze znajdujacych sie tam
zbiornikdéw gazu plynnego - w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpisu postanowienia;

2. zaniechania uzywania oznaczenia stlownego z werwa i oznaczenia graficznego przedstawiajg-cego pokrywke z
odchodzacymi od niej czerwonymi plomieniami na niebieskim tle w elementach wystroju stacji paliw, nakazujac
obowigzanej usuniecie tego oznaczenia z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowos$ciach: G., J.,
M., W., N. oraz R. i W. - w terminie 7 dni od daty doreczenia odpisu postanowienia;

3. zaniechania uzywania oznaczenia stlowno-graficznego cafe, pisanego pochylong czcionka w jasnym kolorze, z
jasnym podkresleniem, na elementach wystroju stacji paliw, nakazujac obowiazanej usuniecie tego oznaczenia z
elementow wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowo$ciach: G., J., M., W., N. oraz R. i W. - w terminie 7 dni
od daty doreczenia odpisu postanowienia;

4. zaniechania stosowania oznaczenia stacji paliw w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, bialego i szarego w
okre$lonym ponizej polozeniu i proporcjach, dla :

a. pylonu cenowego zbudowanego w ten sposob, ze najwyzsza jego cze$t z logotypem stacji ma czerwone tlo,
cze$é srodkowa — na ktorej umieszczone sa wy$wietlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominujacym kolorze
czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza w kolorze szarym albo w odcieniu szaroéci,

b. tablic kierunkowych w dominujacym kolorze czerwonym;

c. fryzu wiaty z dominujacymi czerwonymi elementami oraz naroznikami w kolorze bialym, szarym albo w odcieniu
szaro$ci, lub

d. fryzu pawilonu oraz opcjonalnie wystepujacych innych budynkéw stacji paliw, w kolorze bialym, szarym lub w
odcieniu szaroSci, z czerwonymi naroznikami;

II. w pozostalej cze$ci wniosek oddalié;

III. wyznaczy¢ (...) S.A. w P. czternastodniowy termin do wystapienia wzgledem « (...)» A. K., T.W. sp.j. w W. z
pozwem obejmujacym zadania okre$lone w pkt L.;

IV. orzeczeniu zawartemu w punkcie I.1.-4. nada¢ klauzule wykonalno$ci;

V. zwrécic (...) S.A. w P. — z kasy Sadu — kwote 800 (osiemset) zlotych uiszczona 29 marca 2012 r., a zaksiegowang
pod poz. (...)/ (...).
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UZASADNIENIE

30 marca 2012 r. (...) S.A. w P. wnioést o udzielenie mu zabezpieczenia roszczen o nakazanie (...)
A. K, TW.spj.wW.:

« zaniechania wykorzystywania oznaczen zawierajacych stowo ,,orlen” (w tym: PALIWA (...)/ (...)/ PALIWAZ PKN
(...)), dla oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, paliw i gazéw plynnych, ustug dystrybucji paliw



cieklych i gazowych, uslug sprzedazy detalicznej w sklepie na terenie stacji paliw oraz ustug gastronomicznych
$wiadczonych na tych stacjach;

« zaniechania wykorzystywania oznaczenia z werwagq oraz innych oznaczen podobnych do znaku (...) dla
oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw i ustug dystrybucji paliw;

» zaniechania wykorzystywania oznaczenia slowno-graficznego cafe pisanego pochylona czcionka w jasnym
kolorze, z jasnym podkresleniem, umieszczonego na ciemnym tle, dla oznaczania ustug sprzedazy detalicznej w
sklepie na terenie stacji paliw oraz uslug gastronomicznych §wiadczonych na tych stacjach;

 zaniechania wykorzystywania oznaczenia w postaci kombinacji koloréw: czerwonego, bialego i szarego dla
oznaczania stacji paliw, w tym dystrybutoréw paliw, ustlug dystrybucji paliw oraz ushug sprzedazy detalicznej w
sklepie na terenie stacji paliw, gdzie:

a. pylon cenowy zbudowany jest w ten sposob, ze najwyzsza jego cze$¢ z logotypem stacji zawiera czerwone tlo,
cze$¢ srodkowa — na ktorej umieszczone sa wyéwietlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominujacym kolorze
czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub podobny, lub

b. tablice kierunkowe wykonane sa w dominujacym kolorze czerwonym, lub
c. fryz wiaty zawiera dominujace czerwone elementy oraz narozniki w kolorze bialym, szarym lub podobnym, lub

d. fryz pawilonu oraz opcjonalnie wystepujacych innych budynkéw stacji wykonany jest w kolorze bialym, szarym
lub podobnym z czerwonymi naroznikami ;

 usuniecia i zniszczenia elementéw wystroju stacji paliw zawierajacych oznaczenia, o ktérych mowa powyzej;

pOprzez:

1. nakazanie obowigzanej zaniechania uzywania oznaczenia orlen, réwniez w polaczeniu z wyrazeniami paliwa,
paliwa z lub podobnymi na elementach wystroju stacji paliw oraz zbiornikach gazu plynnego na czas trwania
postepowania gléwnego oraz nakazanie obowigzanej usuniecia tego oznaczenia z elementow wystroju stacji paliw
prowadzonych w miejscowosciach: G.,J., M., W., N., R. oraz W. i ze znajdujacych sie na terenach tych stacji zbiornikow
gazu plynnego w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia;

2. nakazanie obowigzanej zaniechania uzywania oznaczenia slownego z werwq oraz oznaczenia graficznego
przedstawiajacego pokrywke z odchodzacymi od niej czerwonymi plomieniami na niebieskim tle na elementach
wystroju stacji paliw na czas trwania postepowania gléwnego oraz nakazanie obowiazanej usuniecia tego oznaczenia
z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonych w miejscowo$ciach: G., J., M., W., N. oraz R. oraz W. w terminie 7
dni od daty doreczenia postanowienia;

3. nakazanie obowigzanej zaniechania uzywania oznaczenia stowno-graficznego cafe, pisanego pochylona czcionka
w jasnym kolorze, z jasnym podkreSleniem, na elementach wystroju stacji paliw na czas trwania postepowania
gléwnego oraz nakazanie obowigzanej usuniecia tego oznaczenia z elementéw wystroju stacji paliw prowadzonych w
nastepujacych miejscowos$ciach: G., J., M., W., N. oraz R. oraz W. w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia;

4. nakazanie obowigzanej zaniechania stosowania oznaczenia stacji paliw w postaci kombinacji koloréw: czerwonego,
bialego i szarego w nastepujacym polozeniu i proporcjach, dla 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 ktorej umieszczone sg wySwietlacze z cenami paliw - wykonana jest w dominujacym kolorze
czerwonym, natomiast cze$¢ najnizsza zawiera kolor szary lub podobny; lub



b. tablic kierunkowych wykonanych w dominujacym kolorze czerwonym;

c. fryzu wiaty zawierajacego dominujace czerwone elementy oraz narozniki w kolorze bialym, szarym lub podobnym;
lub

d. fryzu pawilonu oraz opcjonalnie wystepujacych innych budynkéw stacji wykonanego w kolorze bialym, szarym lub
podobnym z czerwonymi naroznikami;

5. nakazanie zajecia do czasu prawomocnego zakonczenia procesu elementéw wystroju zawierajacych oznaczenia
wskazane w punktach 1-4.

Na podstawie art. 1049 § 1 oraz 1051 § 3 k.p.c. per analogiam, wniosl takze o upowaznienie go do usuniecia oznaczen,
zgodnie z zadaniami zawartymi w punktach 1-3, na koszt obowigzanej, na wypadek gdyby nie wykonala ona w terminie
nakazu ich usuniecia.

Powolujgce sie na przystugujgce mu prawa do stownych i stowno-graficznych wspoélnotowych i
krajowych znakéw towarowych (...) S.A. zarzucil (...) A. K., T.W. sp.j. w W. ich naruszenie przez
prowadzenie stacji paliw, w ktérych wystroju umieszczone zostaly elementy stowne i graficzne,
wywoluyjagce mozliwosé wprowadzenia nabywcow w blad co do pochodzenia oferowanych tam
towarow i ustug.

Uprawniony zapewnil, ze ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, ktérego brak, a w konsekwencji
op6Znienie we wstrzymaniu naruszania pozbawi go ochrony prawnej i uniemozliwi osiagniecie celu postepowania.
Kontynuowanie przez czas trwania sporu sadowego, przez obowigzang, oferowania towaréw i ustug na stacjach
benzynowych, ktérych wystr6j w wysokim stopniu przypomina stacje paliw uprawnionego doprowadzi do
spotegowania zamieszania na rynku, grozac niepowetowang szkodg dla renomy i zdolnosci odrdzniajacej znakoéw PKN
(...). Dzialania obowigzanej utrwalajg skutki naruszenia w odbiorze przez konsumentéw znakéw towarowych (...),
stop cafe i verva. Usuniecie tych skutkéw moze by¢ bardzo skomplikowane, o ile w ogoble mozliwe, powstaja one
bowiem w sferze intelektualnej, np. skojarzen opinii publicznej z bledna informacja.

W oparciu o zalgczone do wniosku dokumenty urzedowe, prywatne, wydruki ze stron
internetowych i fotografie,

Sad ustalil, ze:
Spoélce akcyjnej (...) w P. stuzq prawa z do wspoélnotowych znakéw towarowych:

- slownego (...) zarejestrowanego w (...) pod nr (...) dla towaréw i ushug 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 obstugi pojazdow), 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45 Klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 26 IV 2004 r.,

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

- sfowno-graficznego zarejestrowanegow (...) pod nr (...), dla towaréwiustlug wklasach 1, 4 (m.in. paliwa, gazy plynne,
benzyna, oleje napedowe), 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem
od 28 VI 2007 .,

- sfowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), dla towaréw i ustug w klasach 4 (m.in. paliwa, gazy plynne,
benzyna, oleje napedowe), 16, 35, 36, 37 (m.in. ustugi w zakresie obslugi pojazdow), 39, 43 Kklasyfikacji nicejskiej, z
pierwszenstwem od 15 V 2006 r.

(...) S.A. sluzg takze krajowe prawa ochronne na :



- stowny znak towarowy (...)- (...), dla towaréw i ustug w klasach 1, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43
Kklasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od dnia 31 VIII 1999 1.,

- stowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towaréw i ustug w klasach 4, 9, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej,
z pierwszenstwem od 25 VII 2007 1.

- sfowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towarow i ustug w klasach 1, 4, 9, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36,
41, 43 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszenstwem od 21 VI 2007 r.

- stowny znak towarowy (...) z vervq R- (...), dla towar6ow i ustug w klasach 4, 16, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji
nicejskiej, z pierwszenstwem od 6 VII 2006 r.

- stowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towar6ow i ustug w klasach 4, 16, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej,
z pierwszenstwem od 22 IX 2005 .

- slowno-graficzny znak towarowy R- (...), dla towar6ow i ustug w klasach 4, 16, 35, 36, 37, 39, 43 klasyfikacji nicejskiej,
z pierwszenstwem od 6 VII 2006 r.

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 $§wiadczonych na tych stacjach). Sa dobrze znane i rozpoznawalne przez
nabywcow dzieki zastosowaniu jednolitej kolorystyki oraz oznaczen stownych i graficznych we wszystkich elementach
wystroju stacji paliw. Maja wysoka, pierwotng i wtérng zdolno$é¢ odrézniajaca.

Dhlugotrwale 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-walnos$ci tego znaku wsrdd klientow, uzasadniajacej
uznanie go za renomowany znak towarowy. Przedsiebiorstwo uprawnionego oraz oferowane przezen towary i ustugi
sq dobrze oceniane za ich wysoka jako$¢.

(...) A. K, T. (...) spotka jawna w W. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie sprzedazy detalicznej
paliw, sprzedazy detalicznej w niewyspecjalizowa-nych sklepach, obstugi i naprawy pojazd6w mechanicznych, pomocy
drogowej oraz innych ustug zwigzanych z pojazdami mechanicznymi, sprzedazy detalicznej czeSci i akcesoriow do
pojazdéw mechanicznych, a takze ushug restauracyjnych.

Spolka prowadzi stacje paliw w miejscowosciach : G., J., M., W., N., R., W., w ktérych wystroju - dla identycznych
towaréw i ushug - uzywa oznaczen wysoce podobnych do znakéw towarowych PKN (...). Posluguje sie m.in. :
oznaczeniami slownymi : (...), (..), (...), z werwa (lacznie z elementem graficznym pokrywki wlewu paliwa
z czerwonymi plomieniami na niebieskim tle, jak w znaku R- (...)), stop cafe. Stosuje czerwono-szaro-bialg
kolorystyke (z przewaga czerwonego, z zachowaniem proporcji i sposobu rozmieszczenia koloréw, jak w znakach
towarowych C. (...) i R- (...)) w elementach zadaszenia, obudowy stupéw konstrukeyjnych, pawilonu, sklepu, myjni
samochodowej, dystrybutoréw paliw, zbiornikéw gazu plynnego, pylonu cenowego, tablic kierunkowych wjazdu i
wyjazdu. Obowigzana nie jest przy tym w zaden sposéb powigzana z uprawnionym, nie uzyskala tez zgody PKN (...)
na uzywanie jego znakéw towarowych.

Spos6b uzywania kwestionowanych oznaczen, a w szczegblnosci wyeksponowanie znaku (...), istotnie wykracza
poza granice dopuszczalnego uzywania znaku towarowego przez osobe trzecig w celach informacyjnych. Obowigzana
narusza prawa wylaczne PKN (...), wywolujac mozliwo$¢ wprowadzenia nabywcéw w blad co do pochodzenia
oferowanych przez niag towaréw i uslug. Na podstawie uzywanych przez nia oznaczen klienci « (...)» A. K., T.W.
moga nabra¢ przekonania o istnieniu pomiedzy stronami postepowania powigzan gospodarczych, prawnych lub
personalnych, w tym o przynalezno$ci obowigzanej do sieci dystrybucyjnej (...). Fotografie zalaczone do wniosku



przekonuja takze o mozliwo$ci naruszania przez obowiazana funkeji reklamowej i jako$ciowej znakow towarowych
uprawnionego, estetyka jej stacji paliw odbiega bowiem istotnie od wygladu stacji paliw sieci PKN (...).

Sad zwazyl co nastepuje :

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub konicowemu odbiorcy mozliwo$ci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi opatrzonych znakiem, odr6znienia ich (bez ewentualno$ci wprowadzenia w
blad) od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La
Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo ) Prawo wylaczne
zostalo przyznane wlascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie
o to, by znak ten még} pelnic¢ funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub ustlugi oraz ich
jako$ci, komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno by¢ zastrzezone dla przypadkow,
w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okre§lonego oznaczenia wplywa lub moze na te funkcje negatywnie wplywac.
(tak wyroki Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar ,
718 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’'Oréaliin., z 23 III 2010 r. w sprawach polaczonych od C-236/08 do C-238/08
Google France i Google )

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktére reguluje w sposéb calo$ciowy, w szczegbdlnosci zasady rejestracji i wynikajace z niej prawa
oraz ich ochrone. W art. 9 przyznaje ono wlascicielowi prawo do wylacznego i niezakldconego uzywania znaku
oraz zakazania innym osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego
identyczno$ci lub podobienstwa do znaku oraz identyczno$ci albo podobienstwa towardéw lub uslug opatrywanych
tym znakiem i oznaczeniem, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej; ktére obejmuje
takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia. (ust.1b)

Ocena identycznos$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia opiera na ich
zgodnoSci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (koncepcyjnej). Nalezy je poréwnywaé calo$ciowo, a decydujace
znaczenie maja elementy odrozniajace (dominujgce), a nie opisowe. Oznaczenie moze byé¢ uznane za identyczne
z wcezesniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie
jego elementy, lub, gdy rozpatry-wane jako calo$é¢, wykazuje nieznaczne roznice, niedostrzealne dla przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion)

Dla zapewnienia wlascicielowi znaku ochrony jego praw mozna zakazaé, w szczeg6lnoSci :

a. umieszczania oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowania towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu lub oferowania i Swiadczenia
uslug pod tym oznaczeniem;

c. przywozu lub wywozu towaréw pod takim oznaczeniem;
d. uzywania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okreslonych dzialan. Stosuje
roéwniez $rodki, zgodnie z przepisami ustawo-dawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad wlasciwy w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspdlnotowego.

Zgodnie z art. 103, do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie $rodkéw
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspolnoto-wego znaku towarowego, ktore stosuje sie,



na mocy prawa tego panstwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1) Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r.
prawo wlasno$ci przemyslowej stanowi, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone moze
zadaé od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadajace
tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporzadzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p. Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sad,
rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasno$cig naruszajacego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materialach, ktore zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. W szczegblnoéci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz
interesy osdb trzecich.

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

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, ktéry istnieje
wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny
sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnié¢ nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego
nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do
okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylgczajac sposobow prze-widzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczegoOlnoscei sad moze unormowac prawa i obowigzki stron na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sqdu, PKN (...) nalezycie wykazal, iz sluza mu prawa wylaczne na stowne i graficzne znaki towarowe,
cechujace sie wysokim stopniem dystynktywno$ci i rozpoznawalno$ci wérdd klientoéw. Prowadzenie przez obowigzang
spolke wielu stacji paliw, oferujacych identyczne towary i ustugi, jak te dla ktérych chronione sa znaki uprawnionego,
majacych wyglad, ktory w calo$ci i w poszczego6lnych elementach rodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej, narusza prawa
wylaczne PKN (...). Spolka (...) A. K., T.W. eksponuje bowiem w ich oznaczeniu stowo (...) — identyczne ze znakami
stownymi (...) (C. (...), R- (...) (w polaczeniu z opisowym elementem : PALIWA, PALIWA Z, GAZ), uzywa identycznej
kolorystyki, w zestawieniach i proporcjach bardzo podobnych do tego, jaki zostal przedstawiony w znakach C. (...) i R-
(...). Jej stowno-graficzne oznaczenie stop cafe jest identyczne w warstwie koncepcyjnej i bardzo podobne w warstwie
wizualnej do znakéw towarowych C. (...) i R- (...). Oznaczenie z werwag jest zblizone wizualnie i koncepcyjnie do
znakow towarowych R- (...), R- (...), a takze C. (...). Odrézniajacy element stowny (...) jest identyczny w warstwie
fonetycznej ze stowem WERWA.

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze obowigzana, uzywajac kwestionowanych oznaczen bez zgody uprawnionego, wkracza
w sfere wylaczno$ci wynikajacej z udzielonych mu praw do wspdélnotowych i krajowych znakéw towarowych. Sad nie
znajduje przy tym podstaw do uznania, ze uzywanie oznaczenia (...) mieSci sie w granicach wyznaczonymi art. 12
cyt. rozporzadzenia (i odpowiednio art. 156 p.w.p.), zgodnie z ktérym, wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia
wlasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie:

a. jej nazwiska (nazwy) lub adresu;

b. oznaczen dotyczacych rodzaju, jakoSci, iloSci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geogra-ficznego, czasu
produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towarow / ustug;

c. znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréow lub uslug, w szczegolnos$ci
bedacych akcesoriami lub czeSciami zapasowymi;



pod warunkiem ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemys$le i handlu. (zastosowana przez

ustawodawce wspolnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowan, ktore
nalezy uznac za niedopuszczalna forme uzywania znaku).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci, wymdg uczciwych praktyk stanowi
w istocie wyraz obowigzku poszanowania stusznych intereséw wlasciciela znaku towarowego (por. wyrok z 23 11 1999
r. w sprawie C-63/97 Bayerische MotorenWerke AG, BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik oraz wyrok z 7 I
2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen ). Uzycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu
i przemysle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposoéb, ze :

« moze sprawiaé wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy uprawnionym i osoba trzecia,

« narusza warto$¢ znaku towarowego przez osigganie nieuzasadnionych korzySci wynikajacych z jego charakteru
odroézniajacego albo renomy,

 prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

W tym przypadku, nadmierne wyeksponowanie slowa (...) wskazuje na to, ze towary i ustugi oferuje, prowadzacy
stacje paliw, podmiot powigzany z PKN (...) prawnie, gospodarczo lub personalnie, czemu uprawniony stanowczo
zaprzecza. W konsekwencji, uzywanie oznaczen wysoce podobnych do jego znakéw towarowych dla identycznych
towaréw i uslug stanowi naruszenie praw (...) S.A., ktéry moze zatem zadac zastosowania wzgledem obowigzanej
sankcji zakazowych i usuniecia skutkow naruszenia (art. 9 ust. 2 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 11 art. 286 p.w.p.).
Przyszle roszczenia mozna przeto uznac za nalezycie uprawdopodobnione.

Uprawniony wykazal takze swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie nastapily niekorzystne dla tej
spolki skutki, konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacych jej praw wylacznych. Dopuszczenie
do dalszego bezprawnego naruszania wspolnotowych i krajowych znakow towarowych moze skutkowac utrata ich
wartoSci ekonomicznej oraz narazeniem PKN (...) na szkode majatkowa, godzi takze w renome przedsiebiorcy.

W ocenie Sadu, zadane przez wnioskodawce sposoby zabezpieczenia nalezy jednak uzna¢ za nadmierne. Na czas
trwania postepowania wystarczajace bedzie nalozenie tymczasowego zakazu uzywania kwestionowanych oznaczen
oraz nakazu ich usuniecia z zabudowan stacji paliw (pkt 1-4). Sad nie znajduje natomiast podstaw do nakazania zajecia
(pkt 5), ktérego przedmiot zostal okreslony bardzo ogoélnie, jedynie w odniesieniu do oznaczen, ktérych stosowanie
w okreslonym ukladzie jest zakazane w pkt 1-4.

Z materialu dowodowego sprawy wynika, ze w tym przypadku zakres naruszenia jest bardzo szeroki. Zajecie
elementow budynkéw i budowli mogloby spowodowaé istotne utrudnienie, a nawet uniemozliwi¢ obowiazanej dalsze
prowadzenie dzialalnoéci gospodarczej. Brak jest danych co do tego, w jaki sposob skonstruowane sa zabudowania
stacji paliw obowigzanej, dla stwierdzenia, czy mozliwe jest usuniecie (w celu zajecia) oznaczen naruszajacych prawa
PKN (...) bez naruszania konstrukeji. Calkowicie wystarczajace i skuteczne bedzie samo usuniecie kwestionowanych
oznaczen, np. przez zakrycie oznaczen stownych (...), z werwaq i cafe, a takze graficznego elementu identycznego
ze znakiem R- (...), czy to przez przemalowanie, uzupelnienie o inne elementy kolorystyczne, zmiane proporcji
pozostalych oznaczen wystroju stacji obowigzane;.

W przekonaniu Sadu, zastosowane sposoby zabezpieczenia (pkt 1-4) zapewnia PKN (...) nalezyta ochrone prawng, a

obowigzanej nie obcigza ponad potrzebe. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad oddalil wniosek takze w zakresie zadania upowaznienia do zastepczego wykonania obowiazku usuniecia
kwestionowanych elementéw. Na tym etapie postepowania nalezy je uzna¢ za przedwczesne i nieuzasadnione. (a
contrario art. 1049 § 1 k.p.c.)



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

Zwazywszy, ze obowiazek okre§lony w pkt I.1.-4. podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sad postanowit o nadaniu
postanowieniu - w tej czeéci - klauzuli wykonalnoSci. (art. 777 § 1 pkt 1 w zw. z art. 743 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.)

Zarzadzenie:
1.(...)

2.(..)

3.(..)

3.04.2012T.



