Sygn. akt I ACa 1385/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2011 .

Sad Apelacyjny w Gdansku — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Maria Sokolowska (spr.)
Sedziowie: SA Maryla Domel-Jasinska
SA Ewa Giezek
Protokolant: sekretarz sadowy Izabela Dziedzic

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. w Gdansku

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w G.
przeciwko Stacji Paliw - (...) spolce jawnej z siedziba w C.

o nakazanie

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sgdu Okregowego w Gdansku

z dnia 9 lipca 2010 r. sygn. akt IX GC 362/09

I. oddala apelacje,

I1. zasadza od pozwanej na rzecz powodki kwote 630 (sze$cset trzydziesci) zlotych tytulem zwrotu kosztow zastepstwa
procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

Na oryginale wlasciwe podpisy

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2010 r. Sad Okregowy w Gdansku nakazal pozwanemu Stacji Paliw-N.-spolce jawnej z
siedzibg w C. zaniechania naruszania prawa ochronnego na:

1. graficzny znak towarowy w kolorach zéttym, czerwonym i niebieskim, zastrzezony prawem ochronnym Nr (...)
udzielonym na rzecz Grupy (...) S.A. przez Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 listopada 2002 r.



2. graficzny znak towarowy (...), w ktérym slowo (...) napisane jest duzymi, pogrubionymi literami koloru czerwonego
o czarnych konturach, wpisane na z6ltym tle, a slowo (...) umieszczone jest ponizej stowa (...)” na niebieskim tle,
napisane duzymi, lekko pogrubionymi literami w kolorze bialym, zastrzezony prawem ochronnym Nr (...) udzielonym
narzecz Grupy (...) S.A. przez Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2005 r.

3. graficzny znak towarowy (...) napisany duzymi, pogrubionymi literami koloru czerwonego o czarnych konkurach,
umieszczony na zOtym tle, zastrzezony prawem ochronnym Nr (...) udzielonym na rzecz Grupy (...) S.A. przez Urzad
Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 31 pazdziernika 2002 r.

poprzez zaprzestania oznaczania wyzej wymienionymi w punktach 1),2) i 3) znakami towarowymi budynkéw, budowli
iurzadzen znajdujacych sie na stacjach paliw w C. przy ul. (...), w T. przy ul. (...) oraz w S. przy ul. (...).

Nadto Sad nakazal pozwanej usuniecie znakow towarowych zastrzezonych wyzej opisanymi prawami ochronnymi: Nr

(...), (..)1i (...) z budynkéw, budowli i innych urzadzen znajdujacych sie na stacjach paliw, prowadzonych przez
pozwanego w C. przy ul. (...), w T. przy ul. (...), w S. przy ul. (...) i orzek! o kosztach procesu.

Powyzsze rozstrzygniecie zapadlo na tle nastepujacych ustalen faktycznych Sadu Okregowego.

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielil na rzecz GRUPY (...) S.A. w G. prawa ochronne na znaki towarowe
NrNr (...), (...) oraz (...), szczegblowo opisane przez powoda w petitum pozwu.

Dnia 02 lipca 2003 r. Grupa (...) S.A. w G.ipowdd (...) sp. z 0.0. w G. zawarly umowe licencyjna Nr (...) na uzywanie
znakow towarowych upowazniajaca powoda do korzystania z chronionych

znakéw towarowych. Stanowiacy integralng cze$¢ umowy aneks Nr (...) do niej obejmowal miedzy innymi znaki
towarowe okres§lone w pozwie. W § 2 umowy licencyjnej zawarto stwierdzenie, iz Grupa (...) S.A. udziela licencji:
nie wylacznej, pelnej i upowaznia powoda do korzystania na czas nieokreslony ze znakéw wyszczegoélnionych w § 1,
na terytorium RP, w spos6b zgodny z charakterem i przeznaczeniem znakéw oraz przyjetymi zwyczajami. Powod w
kolejnych

postanowieniach umowy zobowigzal sie do uzywania znakow i przestrzegania warunkow ich uzywania, ustalonych w
niniejszej umowie, to jest na dokumentach, w reklamach

i materiatach reklamowych, na §rodkach transportu, ubraniach roboczych, wprowadzania do pamieci komputera, do
sieci komputerowej, do sieci Internetu etc. Zobowiazany byl takze do dbalosci o wlasciwa, niepogorszong ekspozycje
reklam.

W & 5 umowy powdd zyskal uprawnienia do udzielania sublicencji na uzywanie znakéw towarowych, wymienionych
w § 1 umowy i dolaczonych do niej aneksie Nr (...) funkcjonujgcym stacjom paliw dzialajagcym w formie ,Patronackiej
Stacji Paliw (...) S.A.” w zakresie udzielonego mu upowaznienia.

Dnia 24 lutego 2005 r. pomiedzy stronami zostaly zawarte trzy umowy, okre$lone jako umowy partnerstwa
handlowego Rodzina (...) obejmujace stacje paliw pozwanego w C., w T. i w S.. W punkcie 15 uméw zatytulowanym
znaki (...) Paliwa okre§lone zostaly zasady korzystania przez stacje paliw ze znakdéw towarowych Grupy (...) S.A.
Pozwany okreslany w umowie partnerem obowigzany byl powiadomi¢ powoda o wszelkich naruszeniach praw z
rejestracji znakoéw. (...) byt obowiazany wspolpracowaé z powodem we wszelkich dzialaniach majacych na celu
ochrone praw z rejestracji znakow. Pozwany jako partner zobowiazal sie réwniez, iz uzyje w sposéb inny niz okre$lony
w umowie zadnego ze znakdw, ich czeéci, odmian, skrotéw ani zadnych stéw lub znakow graficznych, ktére moga byc
podobne do znakéw Grupy (...) S.A.

Punkt 19 przedmiotowych umoéw przewidywal, iz
chwila rozwigzania przedmiotowych umdéw, pozwany jako partner zobowigzal sie do bezzwlocznego zaprzestania
uzywania znakéw informacji poufnych, no$niki znakéw mialy byé niezwlocznie zdemontowane i usuniete przez



powoda po rozwigzaniu umowy. Pozwany zobowiazal sie réwniez do nie prowadzenia na stacji dzialalnoéci
gospodarczej z wykorzystaniem oznaczen, ktére wskazywalyby na jego dalsza wspolprace z (...) S.A.

Rozwigzania te i regulacje obowigzywaly na wszystkich trzech stacjach paliw prowadzonych przez pozwanego.

Pismem z dnia 07 maja 2008 r. powdd wypowiedzial pozwanemu wszystkie trzy umowy partnerstwa handlowego.
Rozwigzanie umo6w nastgpilo w trybie natychmiastowym z dniem doreczenia pozwanemu o§wiadczenia o rozwigzaniu.

W tej samej dacie przedmiotowe pismo zostalo
nadane do pozwanego.

We wrzeéniu 2009 r. znaki towarowe powoda byly na stacjach prowadzonych przez pozwanego, w listopadzie 2009
r. zostaly one zamalowane, lecz w taki sposob, iz pomimo pomalowania farba byly nadal rozpoznawalne, tzw. znaki
przebijaly spod farby. W ciagu dnia jest to jednolity zoty kolor i znaki (...) nie przebijaly

spod farby, ale w nocy, kiedy baner ze znakami Grupy (...) S.A. jest pod$wietlony, znaki sa wyraznie rozpoznawalne.
Na wszystkich trzech stacjach panuje taka sama sytuacja. Stacje s brudne, zaniedbane i odstraszaja. Wecze$niej na
dystrybutorach wystepowaly naklejki ze znakami (...), zostaly zdjete juz po wytoczeniu powodztwa.

W ocenie Sadu Okregowego roszczenie powoda znajduje oparcie w art. 296 ustawy z dnia 30 czerweca 2000 r. prawo
wlasno$ci przemystowe;j.

Zgodnie z tym przepisem osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone lub osoba, ktorej ustawa
na to zezwala, moze zadac¢ zaniechania naruszen i usuniecia jego skutkow (...). Naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym: znaku identycznego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do identycznych towar6w, znaku identycznego lub podobnego

do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towardw identycznych lub podobnych, jezeli takie uzywanie
spowodowac¢ moze wsrod czeSci odbiorcoéw blad polegajacy w szczegblnosci na skojarzeniu miedzy znakami, znaku
identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek
towarow, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajacemu nienalezng korzysé lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego
charakteru badz renomy znaku.

Sad Okregowy zwazyl, iz bezprawno$¢ uzywania znaku towarowego wyraza sie w szczegdlnosSci w tym, ze osoba trzecia
nie moze przedstawi¢ zadnego skutecznego wobec uprawnionego tytulu do uzywania znaku, tzn. wlasnego prawa z
tytulu rejestracji, dziedziczenia, umowy licencyjnej, franchisingowej lub innej czynno$ci upowazniajacej, a mimo to
uzywa cudzego znaku

towarowego w sposob i zakresie, ktory charakteryzuje uzywanie znaku przez samego uprawnionego.

Nie bylo sporu co do tego, iz Grupie (...) S.A. zostaly przyznane prawa ochronne na znaki towarowe szczegbélowo
opisane w $wiadectwach ochronnych oraz, ze na mocy tzw. umowy licencyjnej Grupa (...) S.A. upowaznila powoda
do korzystania na czas nieokre$lony

ze znakow wyszczegblnionych w § 1 umowy licencyjnej, w tym m.in. ze znakéw szczegbdlowo opisanych w petitum
pozwu.

W oparciu o zawarte umowy partnerstwa handlowego prawo do postugiwania sie znakami towarowymi Grupy (...) S.A.
nabyl pozwany. W przypadku rozwiazania umowy obowigzkiem pozwanego bylo niezwlocznie zaprzesta¢ uzywania
przedmiotowych znakéw.

Zdaniem Sadu wobec rozwiazania przez powoda z pozwanym umowy partnerstwa handlowego pozwany utracit tytul
prawny do postugiwania sie tymi znakami. W tej sytuacji obowigzkiem pozwanego byto zdemontowac posiadane znaki
badz unicestwié je w taki sposob, aby nie bylty widoczne.



Pozwany wprawdzie zamalowal banery z6tta farba, w zwiazku z czym znaki nie byly widoczne w dzien, lecz w nocy
po podéwietleniu banera stawaly sie widoczne. Swiadezy to o tym, iz pozwany w dalszym ciagu korzystal z renomy
znakow towarowych Grupy (...) S.A., pomimo, iz utracil juz do postugiwania sie nimi wszelkie prawo.

Sad Okregowy zwazyl nadto, iz renoma firmy powoda

ijego produktow ma réwniez wymiar majgtkowy. Jako$¢é sprzedawanych przez powoda produktéw i ustug jest przez
jego klientéw kojarzona z zuzywanymi towarowymi

znakami graficznymi. Bezprawne uzywanie tych znakéow

moze zagrozi¢ renomie powoda. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iz jak zeznal Swiadek T. G. stacje paliwowe
pozwanego s3 brudne, zaniedbane i swym wygladem odstraszaja potencjalnych klientéw. Pojawienie sie¢ w takim
otoczeniu znakéw towarowych Grupy (...) S.A. moze wywrze¢ niekorzystny wplyw na odbior tej

firmy w oczach jej potencjalnych klientow.

We wniesionej apelacji pozwany Stacja Paliw — N. — sp6tka jawna w C. zaskarzyl wyrok Sadu Okregowego w caloSci
domagajac sie jego zmiany poprzez oddalenie powddztwa oraz zasadzenie na rzecz pozwanego od powoda kosztow
postepowania za obie instancje.

Skarzacy zarzucil bledng wykladnie punktu 19 umoéw partnerskich (nr(...)) polegajaca na przyjeciu, ze pozwany
bezprawnie uzywa znakow

graficznych w sytuacji, gdy znaki te powinny zosta¢ zdemontowane i usuniete przez powoda, a powoéd pomimo tego
obowiazku nie dokonal ich usuniecia.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja pozwanego nie jest zasadna.

W toku postepowania przed Sadem I-instancji pozwany podejmujac obrone przed roszczeniem powoda
zakwestionowal, aby naruszal prawo ochronne powoda na oznaczone w pozwie znaki towarowe. Twierdzil bowiem,
ze w dniu 4 pazdziernika 2009 r. usunal wszelkie znaki towarowe powoda i zaden sposdb ich nie wykorzystuje
(odpowiedz na pozew k: 165). Pozwany nie zaprzeczal, aby powdd posiadal uprawnienia do przedmiotowych
znakow graficznych, nie kwestionowal tez skuteczno$ci wypowiedzenia umoéw laczacych strony, a zatem utraty swych
uprawnien do postugiwania sie tymi znakami.

W $wietle takiego stanowiska pozwanego Sad I-instancji ograniczyt sie do badania kwestii spornej pomiedzy stronami,
tj. ustalenia czy istotnie pozwany usunal znaki graficzne powoda, czy tez — jak twierdzil powod — dalej je wykorzystuje.

W oparciu o zebrane w sprawie dowody, w tym zeznania przestuchanych w sprawie §wiadkéw oraz dokumentacje
fotograficzng Sad I-instancji ustalil, ze wprawdzie pozwany zamalowat znaki graficzne na

banerach zo6la farba i nie byly one widoczne w ciggu dnia, jednak w nocy po podswietleniu baneréw znaki przebijaly
przez farbe i stawaly sie widoczne. Zatem stusznie Sad Okregowy skonkludowal, ze pozwany nadal wykorzystuje znaki
graficzne powoda mimo, ze

uprawnienie do tego stracit juz w maju 2008 r.

Dopiero w apelacji pozwany zarzucil, ze w Swietle umowy partnerstwa laczacych strony, to nie pozwany lecz powod byt
zobowigzany do usuniecia znakéw graficznych po rozwigzaniu umowy. Wskazuje na to tre$¢ punktu 19 tych uméow wg
ktdrego z chwila rozwigzania umowy (...) bezzwlocznie zaprzestanie uzywania znakéw i informacji poufnych. Nogniki
znakow zostana zdemontowane i usuniete przez (...) Paliwa niezwlocznie po rozwigzaniu niniejszej umowy.

7 powyzszego postanowienia umownego jednoznacznie wynika, ze z chwilg rozwigzania umoéw partnerskich to na
pozwanym spoczywal obowigzek zaniechania uzywania znakéw graficznych powoda. Natomiast pow6d mial usunac
no$niki tych znakéw.



Jak o$wiadczyl pelnomocnik powoda na rozprawie apelacyjnej, powod podjal dzialania zmierzajace do
zdemontowania i usuniecia no$nikow znakow graficznych. Pozwany jednak odmoéwil wydania powddce ruchomoéci
stanowiacych elementy wizualizacji tj. wlaénie przedmiotowych nosnikow znakéw graficznych powoda. Strona
pozwana zaprzeczyla przy tym, aby sprzeciwiala sie wydaniu elementéw wizualizacyjnych, poza pylonem
informacyjnym o cenach paliw. (protokot rozprawy apelacyjnej k: 249).

To twierdzenie pozwanego okazalo sie nieprawdziwe.

Sad Apelacyjny przeprowadzil bowiem z urzedu dowod z akt spraw, w ktéorych powoéd domagal sie wydania od
pozwanego szeregu ruchomosci stanowiacych elementy wizualizacji znajdujacych sie na stacjach paliw polozonych w
C.przy ul. (...), w

T. przy ul. (...) i w S. przy ul. (...). Sprawy te toczyly sie przed Sadem Rejonowym Gdansk-Pénoc w Gdansku pod
sygnaturami V GC

1647/091V GC 1252/10. W obu tych sprawach zapadly wyroki uwzgledniajace powoddztwo tj. nakazujace pozwanemu
wydanie powodowi szeregu szczegdtowo

opisanych ruchomosci, w tym takze bedacych no$nikami znakéw graficznych powoda. W kazdej ze spraw pozwany
wnosil o oddalenie powddztwa podnoszac miedzy innymi,

Ze spelnienie zadania powoda (tj. wydania spornych ruchomosci) bez przywrocenia pierwotnej wizualizacji narazi go
na szkode majatkowa (d: odpisy wyrokéw z uzasadnieniem SR Gdansk-Polnoc w G. w sprawach V

GC1647/091V GC1252/10 k: 259 1 265 akt).

Stanowisko pozwanego prezentowane w wyzej powolanych procesach potwierdza twierdzenie powoda, ze pozwany
odmawial wydania no$nikow znakéw graficznych powoda, a zatem wypelnienia przez niego obowiazku wynikajacego
ze zdania drugiego punktu 19 umoéw partnerskich. W takiej sytuacji pozwany nie moze skutecznie — jak czyni to w
apelacji — powolywac sie na to, ze obowiazek zdemontowania i usuniecia no$nikoéw znakéw obcigzal powoda. Skarzacy
bowiem uniemozliwial powodowi wykonanie tego obowigzku zmuszajgc go do wystapienia na droge sadows.

Niewydanie powodowi noénikow znakéw graficznych
nie przeklada sie automatycznie na ustalenie, ze
pozwany z tych znakow korzysta. Jednak twierdzenie
pozwanego, ze znaki te zostaly zamalowane i nie sa
widoczne dla przecietnego odbiorcy okazalo sie
nieprawdziwe. Jak bowiem prawidlowo ustalit Sad I-
instancji zastosowany przez pozwanego sposob zakrycia
znakow (zamalowanie zota farbg) jest niewystarczajacy.
W porze nocnej, przy pods$wietleniu elementow
wizualizacji znaki te sa wyraznie widoczne i
rozpoznawalne. Oznacza to, ze pozwany mimo utraty

uprawnien nadal uzywa znakéw graficznych powoda, co uzasadnialo uwzglednienie powddztwa w oparciu o tresé art.
296 ustawy prawo wlasnoéci przemystowe;j.

Sad Apelacyjny oddalil wniosek pozwanego zgloszony na rozprawie apelacyjnej w dniu 22 czerwca 2011r. o
przeprowadzenie dowodu z dokumentu stanowiacego wniosek powoda o zawezwanie do proby ugodowej skierowany
do Sadu Rejonowego w Stupsku, na okoliczno$¢ zglaszania przez powodowa spotke do pozwanego roszczen o zawarcie
umowy sprzedazy ruchomosci co do ktorych zapadly wyroki nakazujace wydanie (k: 279).

W ocenie Sadu Apelacyjnego okoliczno$¢ bedaca przedmiotem tego dowodu nie ma zadnego znaczenia, dla
rozstrzygniecia sprawy niniejszej. Ewentualna przyszla sprzedaz pozwanemu ruchomosci stanowiacych no$niki
znakoéw graficznych nie daje mu zadnych uprawnien do uzywania i korzystania z samych przedmiotowych znakow
graficznych.



Majac powyzsze wzgledy na uwadze, Sad Apelacyjny na mocy art. 385 kpc orzekl jak w sentencji wyroku.

0 kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3 kpc w zw. z art. 391 § 1 kpc oraz § 13 ust.

1 pkt. 2 w zw. z § 11 ust. 1 pkt. 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie
(...) (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).



