Sygn. akt IV CSK 231/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 pazdziernika 2010 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Barbara Myszka (przewodniczacy)
SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)
SSA Anna Koztowska

w sprawie z powodztwa BP p.l.c. z siedzibg w Londynie

przeciwko Marianowi S.

0 naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 21 pazdziernika 2010 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 14 pazdziernika 2009 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe do ponownego
rozpoznania Sadowi Apelacyjnemu wraz z rozstrzygnieciem o

kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie



Rozpoznajgc ponownie sprawe z powodztwa BP p.l.c. z siedzibg w Londynie
(dalej jako Spodtka BP) przeciwko Marianowi S. i Adamowi K. o naruszenie zasad
uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy, Sad Okregowy
wyrokiem z dnia 22 lutego 2008 r. oddalit powodztwo w catosci wobec Adama K.,
zas uwzglednit powddztwo wobec pozwanego Mariana S. w zakresie nakazania
temu pozwanemu zaprzestania uzywania zielono-zottej kombinacji kolorow dla
oznakowania stacji paliw, ustug przez nie $wiadczonych, ich reklamy oraz
sprzedazy paliw ptynnych, jak rowniez zaprzestania podswietlania na zielono
jakichkolwiek elementow stacji paliw, w szczegolnosci otoku wiaty gtéwnej, gzymsu
sklepu oraz stupa cenowego, a takze usuniecia w terminie szesciu miesiecy od
uprawomocnienia sie wyroku zielono-zéttej kombinacji kolorow lub koloru zielonego
ze wszystkich obiektow znajdujgcych sie na siedmiu okreslonych stacjach paliw,
bedgcych wtasnoscig pozwanego, wreszcie, nakazat usuniecie w tym samym
terminie zielonego podswietlenia ze wszystkich elementéw tych samych,
wskazanych stacji paliw. Podstawg prawng wyroku byty przepisy ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 ze zm., dalej jako p.w.p.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503

ze zm., dalej jako u.z.n.k.).

W wyniku wniesionej apelacji przez pozwanego Mariana S. Sad Apelacyjny
wyrokiem z dnia 14 pazdziernika 2009 r. zmienit zaskarzony wyrok w ten sposéb,
ze nakazat pozwanemu zaprzestania stosowania koloru zielonego na otokach wiat
gtébwnych, na stupach cenowych i na gzymsach sklepéw dla oznakowania stacji
paliw, ustug przez nie swiadczonych, ich reklamy oraz sprzedazy paliw ptynnych,
jak tez nakazat pozwanemu usungC kolor zielony na wymienionych powyzej
elementach oznaczonych indywidualnie stacji paliw, oddalajgc powédztwo w dalej
idgcym zakresie, oddalit tez apelacje w pozostatym zakresie i znidst pomiedzy
stronami koszty procesu, w tym koszty postepowania apelacyjnego. Swoje
rozstrzygniecie uzasadnit tym, ze catkowite zakazanie pozwanemu uzywania w
prowadzonej przez niego dziatalnosci jakiejkolwiek kombinacji koloru zielonego i

z6ttego nie jest usprawiedliwione w okolicznosciach sporu i narusza tres¢ art. 18



ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., umozliwiajgc powodowi
swoiste zmonopolizowanie wskazanych wyzej barw dla oznaczenia wiasnego
przedsiebiorstwa w dowolnych zestawieniach, jest to ponadto nieadekwatne do

potrzeby ochrony prawnej, jakiej udzielenia domagat sie powdd w procesie.

Rozstrzygniecia powyzsze zapadty na podstawie ustalonego w sprawie
stanu faktycznego. Powodowa Spodtka BP, prowadzgca na Swiecie
od kilkudziesieciu lat dziatalnos¢ w zakresie produkcji i dystrybucji paliw, olejow
oraz produktow ropopochodnych rozpoczeta swojg dziatalnos¢ w Polsce na
poczatku lat dziewiecdziesigtych ubiegtego wieku. Spétka BP pierwszg stacje paliw
otworzyta w sierpniu 1995 r., a w latach 1995-1996 Spétka BP zarejestrowata
w Polsce szereg znakow towarowych, ktére utrzymane sg w znanej i kojarzonej
z powodkag kolorystyce zielono-zottej. Pod numerem [...] widnieje w rejestrze
znakéw towarowych Urzedu Patentowego RP znak w postaci wizerunku
stacji paliw; kolor powyzszego znaku okreslony zostat jako zielony. Pod numerem
[...] widnieje znak towarowy przedstawiajgcy kombinacje koloréw zielonego
i z6ttego. Stacje paliw Spotki BP sg utrzymane w kolorystyce zielonej, w tym
kolorze jest zadaszenie wiaty gtdwnej, stup cenowy oraz zadaszenie sklepu
znajdujgcego sie na terenie stacji. Na stupie cenowym widoczny jest rowniez znak
zielono-zétty, a kombinacja pasow zielono-zottych widoczna jest na gérnej czesci
sklepu, ponizej zadaszenia. Nocg podswietlona jest wiata gtéwna tworzgc cienki
pas koloru zielonego, a w taki sam sposéb jest podswietlony dach sklepu.
Stupy podtrzymujgce wiate gtdwng przy ktorych znajdujg sie dystrybutory paliwa sg

biate lub szerokie zielono- srebrne.

Z dalszych ustalen wynika, ze pozwany Marian S. rozpoczat dziatalnosc
gospodarczg w 1994 r., okreslajgc jej przedmiot miedzy innymi jako sprzedaz
detaliczng i hurtowg paliw oraz prowadzenie barow. W tymze roku zakupit grunt
w K. i na nim uruchomit po wybudowaniu stacje paliw z zapleczem hotelarsko-
gastronomicznym. Do oznaczenia tej stacji uzyte zostaty kolory zo6tty i zielony, wiata
gtbwna jest w kolorze zielonym z cienkim paskiem koloru zéttego przy dolnej
krawedzi wiaty. Zielony jest takze stup cenowy oraz zadaszenie sklepu
mieszczgcego sie na terenie stacji. Filary podtrzymujgce wiate gtéwng sg koloru

biatego. Nocg otok wiaty jest podswietlony zielonym pasem, a na jej obrzezu, od



strony wjazdu na stacje znajduje sie napis S. w kolorze niebieskim. Kolejne stacje
paliw pozwanego w N. T., L. , O. w B. i w Z. zostaty podobnie oznaczone, w tej
samej kolorystyce, przy czym na stacjach paliw w N., B., L., Z. i O. stupy
podtrzymujgce wiate sg pomalowane na kolor zotty. Dodatkowo, na zadaszeniu
stacji w N. znajduje sie widoczny neon z napisem ,N.", nazwa przedsiebiorcy jako

jego nazwisko ,S." nie jest dobrze widoczna na terenie stacji.

Po dowiedzeniu sie przez powodke o stacji paliw Mariana S. w K. skierowata
ona w dniu 3 stycznia 2002 r. list okreslany jako ostrzegawczy, a nastepnie wniosta

pozew, rozstrzygniety na jej korzys¢ w sposéb powyzej wskazany.

Skarga kasacyjna pozwanego zostata oparta na obu podstawach, zarzucajgc
zaskarzonemu wyrokowi Sadu Apelacyjnego naruszenie przepisow prawa
materialnego i procesowego. W odniesieniu do przepiséw postepowania cywilnego
zarzucono naruszenie art. 398%° k.p.c. poprzez niezastosowanie przez Sad
Apelacyjny wykfadni prawa dokonanej przez Sad Najwyzszy, rozpoznajacy juz raz
skarge kasacyjng w niniejszej sprawie; art. 321 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie
0 zgdaniu, ktére nie bylo objete podstawg faktyczng i prawng powddztwa
i w konsekwencji orzeczenie ponad zgdanie pozwu; art. 384 k.p.c. poprzez zmiane
wyroku Sgdu pierwszej instancji na niekorzy$¢ pozwanego wnoszgcego apelacje
przy braku apelacji strony powodowej; art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wskazanie
w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, ze rozstrzygniecie zostato oparte na
nieistniejgcym przepisie prawa materialnego; art. 162 k.p.c. poprzez jego btedne
zastosowanie ze wzgledu na niewypowiedzenie sie Sgdu odnosnie do zgtoszonych
dowoddw; art. 217 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 382 i 391 § 1 k.p.c. poprzez
pominiecie wnioskowanego dowodu; art. 378 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez
nierozpoznanie czesci zarzutow apelacji; art. 479 § 1 k.p.c. przez dopuszczenie
dowodu, ktérego zgtoszenie byto spdznione.

Naruszenie prawa materialnego dotyczy powotania w uzasadnieniu art. 296
ust. la pkt 2 i 3 p.w.p., ktéry jako nieistniejgcy zostat zastosowany w zwigzku z art.
296 ust. 1 tej ustawy, bedac podstawg materialnoprawng rozstrzygniecia; jezeli
powotanie naruszenia powyzszego przepisu zostatoby uznane jako oczywista

omytka zarzuca sie zaskarzonemu wyrokowi naruszenie art. 296 ust. 1 w zwigzku



zart. 296 ust. 2 i 3 p.w.p. poprzez niewtasciwe zastosowanie, polegajgce na
nakazaniu pozwanemu zaprzestania uzywania koloru zielonego do oznaczania
paliw ptynnych, podczas gdy paliwa nie sg w ogole oznaczane; art. 296 ust. 1
w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez niewlasciwe zastosowanie,
polegajgce na przyjeciu, ze znaki towarowe powoda sg znakami renomowanymi;
art. 296 ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez btedng interpretacje
polegajagcg na przyjeciu, ze moze by¢ udzielona ochrona poszczegdinym
elementom sktadowym znakoéw towarowych w takim samym zakresie jak znakowi
towarowemu stanowigcemu okreslong catos¢ kompozycyjng; art. 153 ust. 1 p.w.p.
przez btedng wyktadnie polegajgcg na przyjeciu, ze przez uzyskanie znaku
ochronnego nabywa sie prawo wytgcznego uzywania nie tylko znaku towarowego,

ale tez poszczegoinych elementow sktadowych takiego znaku.

Skarzacy wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci uwzgledniajgcej
powodztwo oraz co do rozstrzygniecia o kosztach postepowania i w tym zakresie
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie po uchyleniu wyroku
w zgdanym zakresie oddalenie powddztwa z zasgdzeniem kosztéw postepowania.
W odpowiedzi na skarge kasacyjng strona powodowa wniosta o oddalenie skargi

i zasgdzenie kosztow postepowania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Rozpoznajgc skarge kasacyjng w pierwszej kolejnosci nalezy sie
odnie$¢ do zarzutdéw naruszenia przepisbw prawa postepowania cywilnego.
Zaskarzonemu orzeczeniu niezasadnie zarzucono naruszenie art. 321 § 1 k.p.c.
przez rozstrzygniecie ponad zgdanie pozwu w sytuacji, gdy sad jest zwigzany
Zzgdaniem i jego podstawg faktyczng. Sad Apelacyjny nie naruszyt wskazanego
przepisu, a jedynie w sentencji wyroku zostaty uzyte inne sformutowania, niz
zawierat pozew. Objete nim byto zgdanie ochrony znaku towarowego i tego dotyczy
zaskarzony wyrok. Ze zgodnego stanowiska doktryny i orzecznictwa wynika, ze
uzycie w sentencji wyroku odmiennych sformutowan, niz uzyte w pozwie nie jest
zasgdzeniem ponad zgdanie, jesli jest zgodne z wolg powoda (por. orzeczenie SN
z dnia 12 stycznia 1939 r., C Il 1399/38, Przeglad Sadowy 1939, nr 5, s. 281; wyrok
SN z dnia 19 stycznia 2006 r., IV CK 376/05, Lex nr 170325; wyrok SN z dnia 9



maja 2008 r., Il CSK 17/08, Lex nr 424385). Na zgodng z wyrokiem wole powoda

wskazuje wyrazane przez niego konsekwentne stanowisko w toku procesu.

Jednakze pozwany ma racje powotujgc w skardze naruszenie przez Sad
drugiej instancji art. 384 k.p.c. Przepis ten wprowadza zakaz reformationis in peius,
ktory polega na zakazie pogorszenia potozenia tej strony, ktoéra zaskarzyta
orzeczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wniosta srodka zaskarzenia.
Rezultatem wyroku Sgadu Okregowego byto zakazanie pozwanemu uzywania na
bedacych jego wiasnoscig stacjach benzynowych kombinacji koloréw zielonego
i z6ttego, a w wyniku zmiany tego wyroku tylko wskutek apelacji pozwanego zakaz
dotyczy uzywania przez niego koloru zielonego w ogole, w kazdej kombinacji
kolorystycznej, a nie tylko z kolorem z6ttym. Jest zatem odwrotnie, niz twierdzi Sad
Apelacyjny w uzasadnieniu swojego wyroku, jakoby zmiana wyroku Sgdu pierwsze;j
instancji wynikata z tego, iz Sad ten niestusznie catkowicie zakazat uzywania
pozwanemu jakiejkolwiek kombinacji koloru zielonego i zottego, co umozliwiatoby
powodowi zmonopolizowanie wskazanych barw dla oznaczenia wtasnego
przedsiebiorstwa w dowolnych zestawieniach. Jednak zakaz uzywania w ogole
koloru zielonego uniemozliwia wszelkie zestawienia tego koloru z innym dla
oznaczenia przedsiebiorstwa pozwanego, idzie zatem dalej, niz wyrok Sagdu
pierwszej instancji. Nie ma racji powdd wskazujgc w odpowiedzi na skarge
kasacyjng na konieczno$¢ catosciowego traktowania wyroku, czyli sentencji razem
z uzasadnieniem, w ktorym wystepuje kompozycja kolorystyczna z dominacjg
koloru zielonego, a nie catkowity zakaz uzywania tego koloru. Nalezy podniesc,
ze dominacja ta nie zostata wyrazona w Zaden sposéb w sentencji wyroku,
a przedmiotem jego wykonania jest sentencja, a nie uzasadnienie; kwestia
ta zostanie jeszcze rozwazona w kontekscie zarzutéw naruszenia prawa

materialnego.

Skarzgcy zarzucit naruszenie przez Sad drugiej instancji art. 378 § 1 i art.
328 § 2 w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c., polegajgce na nierozpoznaniu czesci
zarzutow apelacji dotyczgcych naruszenia przez Sad pierwszej instancji
wskazanych w apelacji przepiséw postepowania i przepisow prawa materialnego
w zakresie przypisywanych pozwanemu czyndw nieuczciwej konkurencji. Artykut

378 § 1 k.p.c. naktada na Sad obowigzek rozpoznania wszystkich zarzutow



zawartych w apelacji, wobec czego wystepuje takze obowigzek sporzgdzenia
uzasadnienia wyroku przez Sad drugiej instancji w taki sposéb, aby zawierato ono
przedstawienie oceny tych zarzutéw. Nalezy jednak zauwazy¢, ze zgodnie z art.
398° § 1 pkt 2 k.p.c. uchybienie w postaci naruszenia przepiséw postepowania
musi mie¢ istotny wptyw na wynik sprawy. Samo naruszenie przepisow
postepowania nie jest wystarczajgcg podstawg skargi kasacyjnej (zob. wyrok SN
zdnia 29 listopada 1996 r., Il CKN 14/96, OSP 1997, nr 3, poz. 65).
Sad Apelacyjny uznat jako zasadne zarzuty podniesione w apelacji powoda,
a oparte na art. 296 p.w.p., udzielajgc ochrony prawnej na podstawie przepisow tej
ustawy, w sytuacji gdy tozsame roszczenia powoda mogty by¢ oparte zaréwno na

tej ustawie, jak i na u.z.n.k.

Zasadnie skarzgcy podniost zarzut naruszenia przez Sgd Apelacyjny art. 162
K.p.c. poprzez btedne jego zastosowanie. Sgd drugiej instancji, zgadzajgc sie
z zarzutem naruszenia przez Sad pierwszej instancji art. 235 § 1 w zwigzku z art.
236 k.p.c. poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego oraz nie
wydanie postanowien rozstrzygajgcych negatywnie wnioski dowodowe, uznat,
ze charakter tych uchybien nie pozwala stronie pozwanej na skuteczne
podniesienie co do nich zarzutu dopiero w apelacji, wobec nie ztozenia
zastrzezenia wpisanego do protokotu w trybie art. 162 k.p.c. W orzecznictwie nie
ulega jednak watpliwosci, ze prekluzja przewidziana w art. 162 k.p.c. odnosi sie
tylko do uchybien popetnionych przez sgd przy podejmowaniu czynnosci
procesowych. Do uchybien takich mozna zaliczy¢ pominiecie przez sgd dowodu,
jezeli znalazto to wyraz w wydaniu postanowienia oddalajgcego wniosek
0 przeprowadzenie dowodu, poniewaz dopiero wéwczas mozliwe jest zgtoszenie
zastrzezen, mogacych prowadzi¢ do zmiany stanowiska sgadu (zob. wyrok SN
z dnia 24 wrzesnia 2009 r., IV CSK 185/09, Lex nr 533055).Wobec tego, art. 162
K.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, w ktérej sgd pominie dowdd bez wydania
postanowienia oddalajgcego wniosek o jego przeprowadzenie. Z przedstawionych
wzgledéw Sad Apelacyjny powinien rozpoznac¢ podniesione w apelacji zarzuty
dotyczgce sposobu przeprowadzenia postepowania dowodowego i poczynionych

na tej podstawie ustalen faktycznych, ktére z uwagi na przedmiot niniejszej sprawy



majg zasadnicze znaczenie. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Apelacyjny

powinien rozstrzygng¢ wskazane zarzuty.

Przechodzac do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 w zwigzku z art. 391 § 1
k.p.c. nalezy stwierdzi¢, Ze jego zgtoszenie wymaga wskazania nie tylko tego,
ze uzasadnienie orzeczenia nie zawiera wszystkich elementdéw okreslonych w tym
przepisie, ale takze wykazanie wptywu zarzucanej wadliwosci uzasadnienia na
wynik sprawy (por. wyrok SN z dnia 8 pazdziernika 1997 r., Il CKN 312/97, Lex nr
393859). Tego skarzgcy nie wykazat. Ponadto, nie budzi watpliwosci, ze Sad
drugiej instancji dopuscit sie omytki pisarskiej w samej numeraciji przepisu, ktérego
tresC zostata wiasciwie przedstawiona i wiadomo, na podstawie ktorego przepisu
Sad prowadzit rozwazania prawne. Wskazana omytka nie miata zadnego znaczenia

dla rozstrzygniecia w sprawie.

Nie mozna réwniez podzieli¢ zarzutu pozwanego co do naruszenia przez
zaskarzony wyrok art. 479 k.p.c., jako ze tego przepisu sad nie moze naruszyc.
Jest on skierowany do stron postepowania, ktore zarzucajgc czynienie
ustalen na podstawie dowoddw, ktdérych powotanie ulegto prekluzji powinny
przytoczy¢ w podstawie skargi kasacyjnej inne przepisy procesowe (zob. wyrok SN
z dnia 14 listopada 2009 r., V CSK 174/08, Lex nr 477605). Tego skarzacy nie
uczynit, ale sam zauwazyt w skardze (s. 25), ze ,0oznaczenia kombinacjg kolorow
z6ttego izielonego sg doskonale ugruntowane w sSwiadomosci klientéw".
Mozna na podstawie tego uznac, ze powotanie twierdzen i dowodow stanowito
rozwiniecie i sprecyzowanie twierdzen przedstawionych przez strone powodowg
w pozwie. Jak trafnie wskazuje orzecznictwo, o potrzebie pdzniejszego zgtoszenia
okreslonych twierdzen decydujg okolicznoéci konkretnej sprawy, a przepisy
o prekluzji dowodowej nie mogg by¢ stosowane w sposob formalistyczny, kosztem
mozliwosci merytorycznego rozpoznania sprawy (zob. wyroki SN z dnia
10 lipca 2008 r., lll CSK 65/08, Lex nr 448045; z dnia 12 lutego 2009 r., Il CSK
292/08, Lex nr 518122 i z dnia 5 listopada 2009 r., | CSK 158/09, OSNC 2010, nr 4,
poz. 63).

Rozwazajgc zarzuty naruszenia przez zaskarzony wyrok przepisow

postepowania nalezy odnies¢ sie rowniez do zarzutu skarzgcego



0 niezastosowaniu przez Sgd Apelacyjny przy ponownym rozpoznawaniu sprawy
wyktadni prawa dokonanej przez Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r.
w sprawie sygn. akt IV CSK 61/09, w wyniku rozpoznania pierwszej skargi
kasacyjnej wniesionej w tej sprawie. Tym samym, zdaniem skarzgcego naruszony
zostat art. 398 k.p.c. Przepis ten stanowi, ze sad, ktoremu sprawa zostata
przekazana do ponownego rozpoznania, zwigzany jest wyktadnig prawa dokonang

w tej sprawie przez Sgd Najwyzszy.

Jednakze zwigzanie wyktadnig prawa nalezy rozumie¢ wasko, jako tylko
ustalenie znaczenia przepisow prawa (wyrok SN z dnia 23 pazdziernika 2002 r.,
I CKN 860/00, Lex nr 75274). Sad Apelacyjny nie naruszyt wiec art. 398 k.p.c.,
poniewaz nie orzekt sprzecznie z wyktadnig dokonang przez Sad Najwyzszy
w odniesieniu do wyktadni majgcych zastosowanie w sprawie art. 18 u.z.n.k. i art.
296 p.w.p. Sad ten jednak btednie okreslit w sentencji wyroku ,adekwatne kryterium
dla ustalenia zakresu, w jakim powodztwo powinno zostaé uwzglednione".
Mimo zatem nie naruszenia przez zaskarzony wyrok art. 398 k.p.c. skarzgcy ma
stusznosé, ze stanowisko Sgdu Najwyzszego w powotanym wyroku zostato Zle
odczytane. To z kolei doprowadzito do naruszenia art. 296 p.w.p. oraz art. 120 ust.
1 i 2 p.w.p. przez wadliwe przyznanie kolorowi per se ochrony jako znakowi
towarowemu. Powotane w tej kwestii przez powoda w odpowiedzi na skarge
orzeczenia Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, w ktérych uznano kolor jako
znak towarowy, nie sg adekwatne do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy,
a takze nie uzasadniajg rozstrzygniecia na gruncie art. 120 ust. 2 p.w.p.
W szczegolnosci w wyroku z dnia 6 maja 2003 r. (C-104/01, Lex nr 155077,
ECR 2003/5A/1-03793) Trybunat stwierdzit, Zze warunkiem stania sie przez kolor
sam przez sie znakiem towarowym, w rozumieniu art. 2 pierwszej dyrektywy 89/104
dotyczacej znakow towarowych, jest takie oznaczenie kolorem, ktére jest zdolne do
graficznego przedstawienia i odrézniania towaréw lub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. W wyroku tym
formutowane sg dalsze warunki prawne w znaczeniu wyjgtkowego dopuszczenia
koloru per se jako znaku towarowego. Warunki te nie zmieniajg oceny, takze co do
stusznosci przyznania samemu kolorowi zdolno$ci odrézniajgcej, poniewaz

W niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest wizerunek stacji benzynowej
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w okreslonej kompozycji kolorow zielonego i z6itego, z uznang dominacjg koloru

zielonego, a nie kolor jako znak towarowy.

Przechodzgc do rozwazenia zarzutdw naruszenia prawa materialnego nie
mozna sie zgodzi¢ z tym, ze w zaskarzonym wyroku wadliwie zostat zastosowany
art. 296 ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ze wzgledu na nietrafne
przyjecie, zdaniem skarzgcego, ze znaki towarowe powoda sg znakami
renomowanymi. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie
uzywanie moze przyniesC uzywajgcemu nienalezng korzysc¢ lub by¢ szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.

W doktrynie i orzecznictwie wyjasniono, ze w przypadku znaku
renomowanego chodzi o podobienstwo szczegolnego rodzaju, polegajgce na
niebezpieczenstwie samego skojarzenia z nim innego znaku, niezaleznie nawet
od rodzaju towaréw. Znak renomowany nie jest bowiem tylko nosnikiem informac;ji
0 pochodzeniu towaru (ustugi). Jest przekaznikiem pewnych istotnych informaciji,
ktére mogg sie odnosi¢ do jakosci towaru (ustugi), jak tez do reputacji
uprawnionego do znaku lub do jego dziatalno$ci. Znak renomowany to znak znany,
rozpoznawalny w stopniu wigkszym niz znaki towarowe zwykte, co nie oznacza,
ze musi by¢ znany powszechnie. Jego rozpoznawalnosS¢ zapewniajg wiasnie
te wartosci, ktére znak uosabia, a wiec przyktadowo prestiz, reputacja,
unikatowos¢, wysoka jakos¢. Renoma nie jest prostg konsekwencjg
rozpowszechniania znaku, lecz utrwalonym w swiadomosci kupujgcych (odbiorcéw)
wyobrazeniem o walorach towaréw (ustug), prestizu uprawnionego do znaku lub
o innych wartosciach (zob. wyrok SN z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08,
OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 85; wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 708/07, Lex nr 371985).

W doktrynie akcentuje sie, ze renoma znaku jest wypracowywana przez
uprawnionego do znaku przez dbatos¢ o poziom jakosci towardow i ustug, a takze

zapobiegliwo$¢ w utrwalaniu znaku na rynku, np. poprzez jego strone wizualna.
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Renome znaku wspomaga, jak w przypadku znaku powodowej Spétki BP
atrakcyjno$¢ samej formy przedstawieniowej znaku i jego moc odrézniajgca.
Podkreslenia zatem wymaga, ze dopiero suma wskazanych elementéw decyduje
otym, ze znak renomowany to taki, ktéry w petni realizuje te funkcje znaku
towarowego, ktorg jest przycigganie klienteli. Brak powszechnej znajomosci znaku
stara sie wykaza¢ pozwany w skardze, chociaz nie to miato znaczenie decydujgce
w rozpoznawanej sprawie. Jej istote stanowi szczegdlny sposob dystrybucii
towaréw i ustug przez podobienstwo wygladu i kolorystyki stacji benzynowych
pozwanego do wygladu i koloru zarejestrowanego na rzecz powodowej Spétki BP
w wizerunku stacji benzynowych do niej nalezgcych i dominacji kolorystycznej
bedacej w okreslonej kompozycji. To tworzyto podobienstwo szczegdlnego
rodzaju, polegajgce na niebezpieczenstwie samego skojarzenia stacji benzynowych
pozwanego ze stacjami Spotki BP, przy czym uznanie znaku za renomowany
odnosi sie do skojarzenia z jakimikolwiek towarami a nie tylko podobnymi lub
identycznymi (zob. wyrok SN z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08, Lex nr
479328).

W wypadku uzycia przez nieuprawnionego znaku renomowanego dla
towaréw lub ustug podobnych do zarejestrowanych, co ma miejsce w niniejszej
sprawie, ryzyko pomytki co do pochodzenia wystepuje juz wowczas,
gdy podobienstwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez skojarzenie
z tym znakiem. Ryzyko skojarzenia stanowi jedno z kryteridw oceny podobienstwa,
ktére powinno uwzglednia¢ wszystkie okolicznosci, w tym site odrézniajgcg znaku
imitowanego, stopien jego rozpowszechniania oraz renome. Jezeli znak
imitowany cieszy sie wysokg rozpoznawalnoscig na danym rynku i uznaniem wsrod
kupujgcych albo jest szczegdlnie oryginalny lub tatwo zapada w pamieé, to nawet
dodanie przez naruszajgcego dodatkowych oznaczen lub dokonanie pewnych zmian
w znaku nie wylgcza ryzyka pomytki przez skojarzenie. W takim wypadku

wymagany stopieh podobiefAstwa znakow jest niski.

Majgc to na wzgledzie zaskarzony wyrok z pewnoscig nie naruszyt art. 296
ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
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Przyznanie ochrony na podstawie powotanego przepisu p.w.p. jest na tyle
szerokie, ze nie trzeba juz wymagac spetnienia przestanek ochrony wskazanej jako
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wedtug art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
Jednak wobec zarzucenia w skardze kasacyjnej naruszenia tego przepisu przez
zaskarzony wyrok nalezy z jego uwzglednieniem podda¢ ten wyrok kontroli.
Jest ona korzystna dla skarzgcego, ale tylko w tym sensie, ze ochrona nie moze
by¢ udzielona samemu kolorowi zielonemu jako elementowi sktadowemu znaku
towarowego, ktérego dotyczy ochrona. Kolor ten od poczatku procesu byt tgczony
z kolorem zottym, zatem nie ma powodu, aby pozwany nie mogt zastosowac koloru
Zielonego w potgczeniu z innymi kolorami. Kwestie te wystarczajgco wyjasnit
w uzasadnieniu Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie IV
CSK 61/09, rozpoznajgc pierwszg skarge kasacyjng w tej sprawie. Stwierdzit,
ze ochrona nie obejmuje kazdej kombinacji kolorystycznej uzywanej przez powoda,
jakby wynikato z uzasadnienia zaskarzonego obecnie wyroku Sadu Apelacyjnego,
a tylko takiego zestawienia barw, ktére moze wprowadzaé w btagd co do oznaczenia
przedsiebiorstwa, towaru lub ustugi albo narusza prawo do wytgcznego uzywania
znaku towarowego. Granicg ochrony jest zdolno$¢ odrézniajgca tego zestawienia
barw. Wyrazone stanowisko przekonuje co do tego, ze catkowite zakazanie
stosowania jakiegos koloru w okolicznosciach niniejszej sprawy narusza art. 296
ust. 1i 2 p.w.p., a takze art. 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii okre$lenia de lege lata

pojecia znaku towarowego.

Stan faktyczny rozpoznawanej sprawy daje mozliwos¢ sformutowania
prawnych przestanek i granic ochrony koloru jako elementu znaku towarowego,
ktory oznacza nie rzecz (towar), tylko Swiadczone ustugi i wizerunek miejsca
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Chodzi zwtaszcza o sytuacje, gdy wsrod
przedsiebiorcéw dziatajgcych w okreslonej branzy, jak w przypadku stacji paliw
zainteresowanie budzg tylko niektére kolory, na tyle wyraziste, ze tylko one mogg
pemi¢ funkcje odrdzniajgca, sa ponadto uwazane za estetyczne i przydatne
marketingowo w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Gdyby tylko jednemu
przedsiebiorcy przyzna¢ wylgcznos¢ na uzywanie okreslonego koloru przez
zakazanie jego uzywania innym przedsiebiorcom prowadzgcym ten sam rodzaj

dziatalnosci, to ograniczytoby to swobode podejmowania i prowadzenia dziatalnosci
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gospodarczej. Naruszatoby tez zasade swobodnej (uczciwej) konkurencji,
zwtaszcza gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma kolorami.
Skarzgcy ma racje, ze sprzyjatoby to wypieraniu z rynku stabszych ekonomicznie
I mniejszych przedsiebiorcow przez wielkie koncerny (np. paliwowe), i to z innych
powodow niz jakos¢ oferowanych produktow lub ustug. Stwarzatoby to mozliwos$é
zawtaszczania najatrakcyjniejszych funkcjonalnie i estetycznie kolorow przez
przedsiebiorcéw najsilniejszych ekonomicznie, doda¢ mozna, ze i najliczniejszych
na rynku, przez to tatwiej rozpoznawalnych i kojarzonych z okreslong marka.
Jednakze skarzgcy wskazujgc na te okolicznosci wkracza w sfere przepiséw
powotanej na wstepie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktéra nie byta
w zaskarzonym wyroku juz analizowana, poniewaz do zapewnienia ochrony stronie
powodowej wystarczyto dowiedzenie spetnienia przestanek ochrony przewidzianej
przepisami ustawy Prawo wiasnosci przemystowej. Naruszenie przepiséw u.w.n.k.
nie byto tez zarzucone w skardze kasacyjnej, nie podlega wiec kontroli w niniejszej
sprawie, zas podniesione przez pozwanego watpliwosci i zarzuty zostang
rozstrzygniete przy ponownym rozpoznaniu niniejszej sprawy na gruncie przepisow
p.w.p. Chodzi o wyjasnienie, na czym ma polega¢ dominacja koloru zielonego
w kompozycji kolorystycznej uzytej przez pozwanego tak, zeby nie wprowadzata
w btad, stosownie do tredci art. 296 ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
Doprecyzowanie rozstrzygniecia spowoduje takze ustanie watpliwosci skarzgcego
co do mozliwosci korzystania przez powodowg Spoétke BP z prawa ochronnego na
znak towarowy w sposob okreslony w art. 153 ust. 1 p.w.p. Naruszenie tego
przepisu zostato nietrafnie zarzucone w skardze kasacyjnej, jako Zze nie wynika
z niego mozliwo$¢ wytgcznego uzywania poszczegolnych elementéow sktadowych

znaku towarowego, jak wywodzi to skarzgcy.

Z tego wzgledu nalezato na podstawie art. 398" § 1 k.p.c. orzec jak
w sentencji, rozstrzygajgc o kosztach postepowania kasacyjnego na podstawie art.
108 § 2 w zwigzku z art. 398% i art. 391 § 1 k.p.c.
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