Sygn. akt IV CSK 674/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 wrze$nia 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Monika Koba (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Wojciech Katner
SSN Marian Kocon

Protokolant |zabela Czapowska

w sprawie z powodztwa B. p.l.c. z siedzibg w L. (Wielka Brytania)

przeciwko M. S.

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

w dniu 13 wrzesnia 2017 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt V ACa (...),

I. uchyla zaskarzony wyrok w punkcie lll (trzecim) w czesci
oddalajacej apelacje od rozstrzygnie¢ zawartych w punktach 2
(drugim) i 4 (czwartym) wyroku Sadu pierwszej instancji i w tym
zakresie zmienia wyrok Sadu Okregowego w B. z dnia 30
listopada 2015 r. (sygn. akt VIl GC (...)) w ten tylko sposoéb, ze
nakazy oznaczone w punkcie 2 (drugim) i 4 (czwartym) wyroku
Sadu pierwszej instancji znajdujg zastosowanie wytagcznie w

przypadku uzywania przez pozwanego dla oznakowania stacji



paliw, Swiadczonych przez nie ustug, ich reklamy oraz sprzedazy
paliw ptynnych, zielono - zéttej kombinacji kolorow wymienionej
w punkcie 1 (pierwszym) wyroku Sadu pierwszej instancji,

Il. oddala skarge kasacyjng w pozostatym zakresie,

lll. koszty postepowania kasacyjnego miedzy stronami

wzajemnie znosi.

UZASADNIENIE

Rozpoznajgc ponownie sprawe z powodztwa B. p.l.c. z siedzibg w L. (dalej
jako spoétka B.) przeciwko M. S. o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw
ochronnych na znak towarowy, Sgd Okregowy w B. wyrokiem z dnia 30 listopada
2015 r. uwzglednit czesciowo powddztwo i nakazat pozwanemu: zaprzestania
uzywania dla oznakowania stacji paliw, Swiadczonych przez nie ustug, ich reklamy
oraz sprzedazy paliw ptynnych, zielono — zéttej kombinacji koloréw, w ktorej kolor
zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementéw stacji w postaci stupa
cenowego, otoku wiaty gtownej, stupow jg podtrzymujgcych, dystrybutoréw paliwa
oraz gzymsu $cian sklepu lub w ktérej kolor zielony stanowi 40% w zielono — z6itym
zestawieniu koloréw (punkt 1), zaprzestania podswietlania na zielono elementow
stacji paliw w postaci otoku wiaty gtbwnej, stupa cenowego oraz gzymsu sklepu
(punkt 2), usuniecia w terminie trzech miesiecy od uprawomocnienia sie wyroku
opisanej w punkcie pierwszym wyroku zielono — zoéttej kombinacji koloréw z otoku
wiaty gtéwnej, stupow jg podtrzymujgcych, dystrybutorow paliwa, gzymsu $cian
sklepu, stupa cenowego oraz zielonego podswietlenia elementéw stacji paliw w
postaci otoku wiaty gtdwnej, stupa cenowego oraz gzymsu sklepu znajdujgcych sie
na stacjach paliw potozonych w K., T., L. koto B., w N., w O. koto B., w Z. (Gmina B.)
oraz B. (punkty 3 i 4).

Sad Okregowy ustalit, ze powddka prowadzi dziatalno$¢ w zakresie produkcji
i dystrybucji paliw, olejow oraz produktow ropopochodnych. Dziata w kilkudziesieciu
krajach, posiada tysigce stacji paliw, a na rynek polski wkroczyta na poczatku
lat 90 - tych. Spotka B. pierwsze stacje paliw w Polsce otworzyta w 1995 r., a
w latach 1995-1996 zarejestrowata w Polsce szereg znakdéw towarowych, ktére sg

utrzymane w znanej i kojarzonej z powodka kolorystyce zielono — Zoitej. Stacje



paliw powodki utrzymane sg w kolorystyce zielono — Zzottej, ze zdecydowang
przewagg koloru zielonego. W kolorze zielonym jest zadaszenie wiaty gtownej, stup
cenowy oraz zadaszenie sklepu znajdujgcego sie na terenie stacji. Na stupie
cenowym widoczny jest znak zielono — z6tty, a kombinacja pasow zielono- zéttych
widoczna jest rowniez na gornej czesci sklepu, ponizej zadaszenia. W nocy
podswietlana jest wiata gtdbwna tworzgc cienki pas koloru zielonego, a w taki sam
sposob podswietlany jest dach sklepu. Stupy podtrzymujgce wiate gtéwng, przy
ktérych znajdujg sie dystrybutory paliwa, sg biate lub zielono — srebrne. Stacje paliw
powodki cieszg sie w Polsce i na swiecie duzg rozpoznawalnoscig i renoma. Przez
przecietnego klienta kojarzone sg wiasnie z kombinacjg kolorow zielonego i zéttego,
z przewaga zielonego.

Pozwany M. S. zarejestrowat dziatalnoS¢ gospodarczg w grudniu 1994r.
okreslajgc jej przedmiot miedzy innymi jako sprzedaz detaliczng i hurtowg paliw
oraz prowadzenie baréw. 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 zétty i zielony, jak réwniez biaty i niebieski.
Otok wiaty utrzymany jest w kolorze zielono-zottym, a takze biato — niebieskim, w
nocy podswietlany jest zielonym pasem, stupy podtrzymujgce wiate pomalowane sg

”

na zotto, a filary na biato. Na naroznikach wiaty znajduje sie napis , S.”, stabo
widoczny z dalszej odlegtosci. Jest on zlokalizowany réwniez na stupach cenowych,
na biatym tle, podswietlany noca, a takze na obrzezu wiaty, od strony wjazdu na
stacje. Kolejne stacje paliw pozwanego w T., L. koto B., w N., w O. koto B., w Z.
(Gmina B.) oraz B. sg utrzymane w tej samej kolorystyce, przy czym na stacjach
paliw w N., T., L., O. i Z. stupy podtrzymujgce wiate sg pomalowane na kolor zoétty.
Pod koniec 2012 r. pozwany wprowadzit zmiany w wyglgdzie stacji polegajace na
umieszczeniu logotypu ,S.” na otoku wiaty, ktory jest stabo widoczny z daleka oraz
na stupach cenowych. Pozwany uzyskat prawo ochronne na znak towarowy
stowno- graficzny majgcy posta¢ fragmentu goérnego naroza dachu stacji
benzynowej, zawierajgcego napis ,S.”, w kolorze niebieskim z z6itg obwddka,
usytuowanego na jasno zielonym tle w postaci réwnolegtoboku zawierajgcego pod
ttem jasnozielonym pasek zotty, a u gory nad ttem pasek biaty, ktory rowniez

wystepuje z lewej strony i pod paskiem zottym.



Z ustalen poczynionych przez Sgd Okregowy wynika rowniez, ze w czasie
jazdy kierujgcy pojazdem odbiera ogdlny nastroj kolorystyczny spotykanych stacji,
nie percypujgc detali kompozycji (np. logo firmy). Wyksztatcony schemat
poznawczy znanej marki tatwo asymiluje do siebie wszelkie spostrzegane je;
elementy percepcyjne takie jak kolor czy ksztait, réowniez wtedy, gdy sa
znieksztatcone. Podobienstwo w zakresie wizerunku stacji benzynowych
prowadzonych przez strony jest znaczne, co powoduje ryzyko konfuzji. Szczegdlnie
nocg stosowane przez pozwanego podswietlenie elementéw stacji, jeszcze bardziej
upodabnia je do stacji powoda, niz w porze dziennej.

Sad Okregowy wuznatl, ze znaki towarowe powddki sg znakami
renomowanymi w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 776 — dalej:
,P-W.p.”) odnosnie ktorych ryzyko pomyiki co do pochodzenia wystepuje juz
wowczas, gdy podobienstwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez samo
skojarzenie z tym znakiem. O zaliczeniu znakow towarowych powodki do znakdw
renomowanych przesgdzajg: stuletni okres istnienia spotki B. na rynku swiatowym,
a w Polsce od 1991 r., gdzie intensywnie rozwineta sie¢ miejsc sprzedazy i
prowadzita zakrojong na szerokg skale kampanie reklamowg, przedstawione wyniki
badan opinii publicznej dotyczacych marki B., w ktérej respondenci potwierdzili jej
znajomosc¢ oraz w wiekszosci wyrazali pozytywne opinie o jakosci jej produktow,
zestandaryzowany, estetyczny wyglad stacji, dbatos¢ o jednorodne kolorystycznie i
solidnej jakosci szczegdty wystroju, a takze wygode klientéw poprzez umozliwienie
im skorzystania z szerszego wachlarza produktéw (sklepy, bary kawowe) i ustug
(myjnie, toalety, stanowiska do odkurzania czy pompowania opon). Na
potwierdzenie, ze znaki towarowe powddki majg wiekszg moc odrozniajgcy i
wieksze od przecietnego staje sie w tym przypadku ryzyko wprowadzenia klientéw
w bfad, Sgd Okregowy odwotat sie takze do stanowiska Sgdu Najwyzszego
wyrazonego w sprawie IV CSK 231/10 i zasady zwigzania dokonang w
postepowaniu kasacyjnym wyktadnig prawa (art. 398%% k.p.c.).

Sad Okregowy dostrzegt, ze powddka zarejestrowata znaki towarowe w
Polsce utrzymane w kolorystyce zielono - zéttej o numerach (...) w latach 1995 -

1996, a pozwany dziatalno$¢ gospodarczg polegajgcg na sprzedazy paliw



zarejestrowat w 1994 r. Podkreslit jednak, ze powodka wczesniej od pozwanego
uzywata (w tym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) kolorystyki zielono — zéttej z
wyrazng dominacjg koloru zielonego dla oznaczenia wizerunku swojego
przedsiebiorstwa. W latach 1991 -1995 byta jednym z wiodgcych dostarczycieli
olejow i smaréw firmowanych markg B. dla firm i warsztatow, a jej
charakterystyczna kolorystyka byta rozpoznawana zaréwno przez fachowcow z
branzy paliwowej jak i konsumentéw. Nie zmienia rowniez schematu
kolorystycznego stacji powodki, w ktérym nadal dominuje kolor zielony, uzupetniony
z6ttym, fakt ze od czasu pojawienia sie stacji B. na terenie Polski ich wizerunek byt
odswiezany, w szczegolnosci poprzez dodanie koloru biatego, jako uzupetniajgcego
kolor zotty. Sgd Okregowy zwrocit uwage, ze spotka B. pomiedzy 1991 a 1995 r.
byta jednym z wiodgcych dostarczycieli olejow i smarow firmowanych markg B. dla
firm i warsztatbw. W tym kontekscie uznat za trudne do przyjecia, by pozwany
specjalizujgcy sie w branzy paliwowej, nie miat na poczatku lat dziewiecdziesigtych
Swiadomosci ani wiedzy o tym, ze B. uzywa dla oznaczenia swojej firmy i
dostarczanych przez siebie ustug, charakterystycznej zielono — zoitej kombinacji
kolorow, co czyni pozbawiong znaczenia okoliczno$¢, ze swojg pierwszg stacje
paliw otworzyt w 1995r.

Skoro stacje paliw powddki sg znane znacznej czesci odbiorcéw towardw i
ustug i cieszg sie zarbwno w Polsce, jak i na swiecie duzg rozpoznawalnoscig i
renoma, kojarzgc sie jednoznacznie z kolorystykg zielono — z6itg z przewagg koloru
zielonego, to w ocenie Sadu Okregowego istnieje prawdopodobienAstwo, ze
stosowane przez pozwanego oznaczenie wizerunku wtasnej firmy, bedzie
przywodzito na my$l znaki towarowe powddki. Analiza zgromadzonego w sprawie
materiatu dowodowego w tym w szczegodlnosci dokumentacji fotograficznej, jak i
raportu z badania przeprowadzonego przez agencje A. doprowadzita Sad
Okregowy do wniosku, ze stacje pozwanego sg tudzgco podobne do stacji powodki,
co uzasadnia stwierdzenie ryzyka konfuzji. Pozwany do oznakowania swoich stacji,
uzywa bowiem takiej samej kolorystyki zielono - Zzoéttej z dominujgcym kolorem
zielonym, z uzyciem jako uzupetniajgcego koloru biatego. Taki stan rzeczy
uzasadnia udzielenie powddce ochrony na podstawie art. 296 ust.2 pkt 3 p.w.p.



Ustalajgc, ze powoddka zaczeta pierwsza uzywac w obrocie zielono — zottej
kompozycji kolorystycznej, a pozwany oznacza swoje stacje w sposob mogacy
wprowadzaé¢ klientow w btad, Sad Okregowy uznat ze powddce przystuguje
ochrona takze na podstawie art. 5, art. 10 ust. 1 w zwigzku z art. 3 ust. 11 2 i art. 18
ust. 1 pkt 1 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: ,u.z.n.k.”). Stwierdzit
popetnienie przez pozwanego deliktu unormowanego w art. 5 oraz art. 10 ust. 1
u.z.n.k., skoro postuguje sie takim oznaczeniem wizerunku stacji, ze godzi w interes
powodki i narusza prowadzenie rzetelnego, niezakibconego wspoétzawodnictwa w
zakresie konkurencji przedsiebiorcéow. Sad Okregowy uznat, Zze nieistotne z
perspektywy przecietnego klienta roznice w oznaczaniu przez strony stacji paliw nie
majg znaczenia dla mozliwosci domagania sie ochrony, skoro w rozpoznawanym
przypadku dominujgce i odrozniajgce elementy oznaczen sg tozsame. W
konsekwencji fakt, ze pozwany dla oznaczenia wizerunku swoich stacji paliw uzywa
oprocz koloréw zottego i zielonego — barw biatej i fioletowej oraz logotypu ,S.” nie
wyklucza ryzyka konfuzji, zwtaszcza, ze napis ,S.” jest stabo widoczny z daleka i w
nocy.

Sad Okregowy podkreslit, ze ochrona udzielona powddce nie obejmuje
kazdej kombinacji kolorystycznej ani konkretnego koloru, a tylko takie zestawienia
barw, ktére moze wprowadzac¢ w btad co do oznaczenia przedsiebiorstwa, towaru
lub ustugi albo narusza prawo do wytgcznego uzywania znaku towarowego. Miat na
wzgledzie, ze granicg ochrony jest zdolnos¢ odrdzniajgca zestawienia barw
uzywanego przez powoddke. W przekonaniu Sadu Okregowego uwzglednienie
zgdania powodki w zakresie proporcji 40% koloru zielonego pozwala na
dostateczne odrdznienie stacji stron, gdyz kolor zielony nie jest wowczas kolorem
dominujgcym w zestawieniu koloréw. Temu celowi w przekonaniu Sadu stuzy
réwniez zakaz podkre$lania okreslonych elementow stacji na zielono, gdyz réwniez
w ten sposob stacje pozwanego upodabniajg sie do stacji powddki i to w stopniu
znacznie wiekszym niz za dnia.

Sad Apelacyjny w (...) orzekajgc na skutek apelacji pozwanego, wyrokiem z
dnia 13 maja 2016 r. zmienit zaskarzony wyrok jedynie w czesci dotyczgcej



kosztow postepowania, a w pozostatym zakresie oddalit apelacje i orzekt o
kosztach postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny podzielit ustalenia faktyczne poczynione przez Sad
Okregowy i uczynit je podstawg réwniez wilasnego rozstrzygniecia oraz w petni
zaakceptowat rozwazania prawne poczynione przez ten Sad. Uznat za bezzasadny
zarzut apelacji dotyczgcy braku legitymacji czynnej powddki, ustalajgc, ze udzielita
ona zgody na korzystanie ze swoich znakow towarowych spétkom prowadzgcym
stacje na terenie Polski na podstawie umow licencyjnych, co dostatecznie
uzasadnia domaganie sie przez nig ochrony zarobwno na podstawie prawa
witasnosci przemystowe] jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przychylit sie do stanowiska Sgdu Okregowego, ze podstawg ustalen faktycznych
nie moze by¢ opinia biegtego S. K., skoro kategorycznie odrzucit on poglgd
wyrazony w rozpoznawanej sprawie przez Sad Najwyzszy, ze przedmiotem
ochrony moze by¢ wizerunek stacji benzynowej, uznajgc, ze ,kolorowanie
budynkdéw i innych nosnikow marki firmowej nie jest objete ochrong prawng’, a
pozwany nie narusza praw powodki i moze ,wykorzystywa¢ dowolne kolory, w
dowolnych wzajemnych proporcjach”.

Sad Apelacyjny podkreslit, ze punktem odniesienia dla oceny podobienstwa
oznaczen jest opinia przecietnego konsumenta, nabywcy w zwyktych warunkach
obrotu, ktérego art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziataniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 3, ze zm.)
definiuje jako dostatecznie dobrze poinformowanego, uwaznego i ostroznego.
Réwniez wedtug wzorca wspolnotowego przecietny konsument to uwazny i
racjonalny nabywca towaru (art. 18 preambuty do dyrektywy Nr 2005/29 WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczgcej nieuczciwych
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiebiorcéw wobec konsumentéw na
rynku wewnetrznym — Dz. Urz. U.E. L Nr. 149, s. 22). Stwierdzit, ze test
przecietnego konsumenta nie jest testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej
reakcji przecietnego konsumenta w danym wypadku sad krajowy powinien polegaé
na wiasnej umiejetnosci oceny.

Stosujgc te kryteria zaaprobowat stanowisko Sgdu Okregowego, ze wyniki

poréwnania wizerunku stacji benzynowych pozwanego ze stacjami prowadzonymi



pod oznaczeniem B. zaréwno w porze dziennej jak i nocnej prowadzg do
jednoznacznego wniosku o istnieniu ryzyka konfuzji i skojarzenia, a w konsekwencji
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcy w btgd z perspektywy regulacji art. 296
ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Miat na wzgledzie, ze przedmiotem
oceny nie jest samo uzycie koloru zielonego do oznakowania nalezgcych do
pozwanego stacji benzynowych, ale wizerunek tych stacji w zestawieniu z
wizerunkiem stacji benzynowych prowadzonych w Polsce pod oznaczeniem B. oraz
znakami towarowymi powddki. Podzielit rowniez stanowisko Sgdu Okregowego, ze
uzycie przez pozwanego przy oznaczeniu jego stacji napisu ,S.” stabo widocznego
z daleka i w nocy oraz obok koloru zielono - zéttego réwniez barw biatej i fioletowej
nie wyklucza ryzyka konfuzji. Zaaprobowat stanowisko Sgdu Okregowego odnosnie
mozliwosci skorzystania przez powodke z kumulacji roszczen dochodzonych na
podstawie prawa witasnosci przemystowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji odwotujgc sie do tresci art. 1 ust. 2 p.w.p. i utrwalonego stanowiska
judykatury. Sad Apelacyjny nie zgodzit sie ze stanowiskiem pozwanego jakoby
punkt 1 i 2 wyroku Sgdu Okregowego zostat nieprawidtowo zredagowany, skoro nie
wskazano w nim stacji benzynowych objetych opisanym w nich zakazem uznajac,
ze sformutowany w tych punktach rozstrzygniecia zakaz obejmuje wszystkie stacje
pozwanego zakaz ten naruszajgce.

W skardze kasacyjnej pozwany zaskarzyt wyrok Sadu Apelacyjnego w
czesci oddalajgcej apelacje (punkt Ill) i rozstrzygajgcej o kosztach postepowania
apelacyjnego (punkt IV), wnoszac o jego uchylenie i orzeczenie, co do istoty
sprawy, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sgdowi Okregowemu w
B. do ponownego rozpoznania.

Zaskarzonemu wyrokowi w ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzucit
naruszenie: art. 398% k.p.c. poprzez niezastosowanie wyktadni prawa dokonanej
przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w sprawie
IV CSK 231/10, wydawanie skrajnie odmiennych wyrokéw w niniejszej sprawie w
postepowaniu  cywilnym  wobec wyrokow wydanych w  postepowaniu
administracyjnym, a takze wydanie wyroku nieprecyzyjnego, ktérego wykonanie
nastrecza ogromne trudnosci i niepowetowane straty. W ramach pierwszej

podstawy kasacyjnej skarzgcy zarzucit naruszenie: art. 120 p.w.p. poprzez btedne



uznanie koloru zielonego oraz nocnego wizerunku stacji za znak towarowy powodki
oraz niezastosowanie art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zakresie powotywania sie
powodki na znak towarowy, na ktory ochrona de facto wygasta.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Wyktadnig prawa zawartg w orzeczeniu Sgdu Najwyzszego sgd ponownie
rozpoznajgcy sprawe jest zwigzany z mocy wyraznego sformutowania art. 3982°
k.p.c., jednak wymienione w tym przepisie pojecie ,, wyktadnia prawa” powinno by¢
rozumiane wasko, jako ustalenie znaczenia przepisow prawa (por. m.in. wyroki
Sadu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2002 r., Il CKN 860/00, nie publ. i z dnia
5 lipca 2012r., IV CSK 23/12, nie publ.).

Sad Apelacyjny oddalajgc apelacje od rozstrzygnie¢ zawartych w punkcie 2
i4 wyroku Sgadu Okregowego czesciowo nie uwzglednit wigzgcej go wyktadni
prawa dokonanej w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w
sprawie IV CSK 231/10. W motywach tego rozstrzygniecia Sad Najwyzszy przyjat,
ze ochrona nie moze by¢ udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi
skladowemu znaku towarowego, doprowadzitoby to bowiem w okolicznosciach
sprawy do naruszenia art. 296 ust. 1 i 2 oraz 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii okreslenia
de lege lata znaku towarowego. Argumentowat, ze nie mozna tylko jednemu
przedsiebiorcy przyznawacC wytgcznosci na uzywanie okreslonego koloru, przez
zakazanie jego uzywania innym przedsiebiorcom prowadzgcym ten sam rodzaj
dziatalnosci, ograniczatoby to bowiem swobode podejmowania i prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i naruszato zasade swobodnej (uczciwej) konkurencji
zwlaszcza, gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma kolorami.
Wskazat, Zze kolor zielony od samego poczatku byt tgczony z kolorem Zzottym, nie
ma zatem powodu by pozwany nie mogt zastosowac koloru zielonego w potgczeniu
z innymi kolorami. Stwierdzit, odwotujgc sie do uzasadnienia wyroku Sadu
Najwyzszego z dnia 3 czerwca 2009 r. rozstrzygajgcego pierwszg skarge kasacyjng
pozwanego w niniejszej sprawie (IV CSK 61/09), ze ochrona nie obejmuje kazde;j
kombinacji kolorystycznej uzywanej przez powodke, a jedynie takie zestawienie
barw, ktére moze wprowadzaé¢ w btgd co do oznaczenia przedsiebiorstwa, towaru
lub ustugi albo narusza prawo do wylgcznego uzywania znaku towarowego. W

konsekwencji granicg ochrony o ktérg moze ubiegaé sie powddka jest zdolnosc
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odrdzniajgca zestawienia barw, a rzeczg Sadu powinno by¢ wyjasnienie na czym
ma polega¢ dominacja koloru zielonego w kompozycji kolorystycznej uzytej przez
pozwanego tak, aby nie wprowadzata w bfgd.

W punkcie 2 i 4 wyroku Sad Okregowy nakazat pozwanemu zaprzestania
podswietlania na zielono elementow stacji paliw w postaci otoku wiaty gtéwnej,
stupa cenowego i gzymsu sklepu oraz usuniecia tego podswietlenia w terminie
trzech miesiecy od uprawomocnienia sie wyroku ze wskazanych elementow staciji
paliw. Rozstrzygniecie w tej czesci zostato sformutowane w sposéb pozbawiony
zwigzku z punktem pierwszym sentencji, co oznacza przyznanie powodce
monopolu na zielone podswietlenie stacji paliw niezaleznie od tego, jaka
kombinacje kolorystyczng pozwany ostatecznie zastosuje w wykonaniu punktu
pierwszego wyroku Sgdu Okregowego. Racje ma zatem skarzacy, ze zakaz w
orzeczonej formie dotyczy zestawienia koloru zielonego (w formie podswietlenia) z
wszelkimi innymi kolorami, a nie tylko kolorem zéttym. Zakaz ten nalezato zatem
doprecyzowa¢, jako znajdujgcy zastosowanie wytgcznie w przypadku uzywania
przez pozwanego zielonego podswietlenia jako elementu zielono - zottego
schematu kolorystycznego, okreslonego w punkcie pierwszym wyroku Sagdu
Okregowego, jedynie wowczas bedzie on bowiem uzasadniony ryzykiem konfuz;ji.

W pozostalym zakresie art. 398%° k.p.c. nie zostat przez Sad Apelacyjny
naruszony.

Sad Najwyzszy w postepowaniu kasacyjnym jest zwigzany podstawg
faktyczng zaskarzonego orzeczenia, a podstawg skargi nie mogg by¢ zarzuty
dotyczace ustalenia faktéw i oceny dowodéw (art. 398% § 3 i 398" § 2 k.p.c.). W
konsekwencji skarga kasacyjna musi by¢ konstruowana na bazie wigzgcej Sad
Najwyzszy podstawy faktycznej zaskarzonego orzeczenia, a zarzuty naruszenia
prawa materialnego nie mogg staC sie ptaszczyzng do jej kwestionowania.
Ponadto, moc wigzgca wyktadni prawa dokonanej przez Sad Najwyzszy w danej
sprawie obejmuje nie tylko rozpoznajgce ponownie sprawe sady, lecz takze same
strony, ktére nie mogg oprzec¢ skargi kasacyjnej na podstawach sprzecznych z tg
wyktadnig, a takze Sad Najwyzszy (por. m.in. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia
21 maja 2010 r., Il CSK 628/09, nie publ. i z dnia Il CK 335/02, nie publ.).

Sad Najwyzszy w obu rozstrzygnieciach wydanych w rozpoznawanej
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sprawie jednoznacznie stwierdzit, ze kombinacja kolorystyczna uzywana przez
pozwanego dla oznaczania nalezgcych do niego stacji paliw powoduje ryzyko
wprowadzenia w btad i skojarzen z oznaczeniami i znakami towarowymi powodki
naruszajgc jej prawa. Kwestig do rozstrzygniecia pozostato wskazanie
adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powodztwo powinno zostac¢
uwzglednione. Twierdzgc, ze kombinacja kolorystyczna uzywana przez powddke
nie posiada zdolnosci odrdzniajgcej, a proporcje koloréw z dodaniem znaku
towarowego ,S.” uzywane na stacjach pozwanego nie powodujg ryzyka
wprowadzenia w btad, skarzgcy nie tylko kwestionuje podstawe faktyczng
rozstrzygniecia, ale dodatkowo nie uwzglednia wyktadni prawa dokonanej przez
Sad Najwyzszy.

W tym kontekscie skarzacy pomija, ze wyrokiem z dnia 25 wrzesnia 2008 r.
Sad Apelacyjny w (...) w sprawie | ACa (...) oddalit w catosci powddztwo
wychodzgc z zatozenia, ze nie mogto by¢ ono uwzglednione ani na podstawie art.
296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., ani 18 u.z.n.k., bo prowadzitoby to do przyznania
powddce prawa do zmonopolizowania koloru zielonego i zéttego oraz mozliwosci
dowolnego uzywania ich kombinacji. Wyrok ten zostat jednak uchylony przez Sad
Najwyzszy wyrokiem z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie IV CSK 61/09, w ktérego
uzasadnieniu wskazano, ze powdédka moze domagac sie ochrony dla uzywanej
przez siebie kompozycji kolorystycznej, w takim zakresie w jakim zestawienie
barw uzywane przez pozwanego moze wprowadza¢ w btagd co do oznaczenia
przedsiebiorstwa, towaru lub ustugi albo narusza¢ prawo wytgczne uzywania znaku
towarowego.

Sad Apelacyjny oddalajgc apelacje od rozstrzygniecia zawartego w punkcie
pierwszym i trzecim wyroku Sgdu Okregowego, respektujagc wyktadnie prawa
dokonang przez Sad Najwyzszy, okreslit naruszajgcg prawa powddki kompozycije
kolorystyczng stacji paliw, uznajgc ze naruszajgcg bedzie taka, w ktorej kolor
zielony w zielono — zoitej kombinacji koloréw zajmuje ponad 40% powierzchni
elementéw stacji w postaci stupa cenowego, otoku wiaty gtéwnej, stupow
ja podtrzymujgcych, dystrybutorow paliwa oraz gzymsu $cian sklepu lub w ktérej
kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono — zoltym zestawieniu kolorow.

Udzielona powddce ochrona nie obejmuje wiec kazdej kombinacji kolorystycznej,
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ani konkretnego koloru, a jedynie takie zestawienie barw, ktére moze wprowadzac
w btad, przy zachowaniu zasady, ze granicg ochrony jest zdolnos¢ odrdzniajgca
zestawienia kolorow uzywanych przez powodke. Zakaz uzywania koloru zielonego
w proporcji przekraczajgcej 40% w zotto — zielonym zestawieniu kolorow ma stuzy¢
zapewnieniu dostatecznego rozrdéznienia stacji stron, gdyz kolor zielony nie jest
wowczas kolorem dominujgcym w zielono — zoitym zestawieniu kolorow. Temu
samemu celowi ma stuzy¢ zakaz podswietlania okreslonych elementow stacji na
Zielono przy zatozeniu, ze pozwany zachowa kolorystyke zofto — zielong dla
wizerunku swoich stacji paliw. Koresponduje on z poczynionymi w sprawie
ustaleniami faktycznymi z ktérych wynika, ze zielone podswietlenie upodabnia
stacje benzynowe stron w nocy i zwigksza ryzyko konfuzji. Tak sformutowany zakaz
odpowiada specyfice przedmiotu ochrony, uwzglednia potrzebe zapewnienia
realnej ochrony praw powodki i uwzglednia stuszny interes pozwanego. Z jednej
strony zapobiega monopolizacji kolorow poprzez okreslenie granic ich stosowania
we wskazanych procentowo proporcjach w okreslonych zestawieniach
kolorystycznych, a z drugiej strony ryzyku wprowadzenia odbiorcéw ustug stron
w btad.

Nie jest zrozumiate stanowisko skarzgcego, ze zakaz uzywania zielono —
z6ttej kombinacji kolorow dotyczy roznych proporcji tych kolorow. Zakaz w tym
zakresie dotyczy jedynie koloru zielonego, ktéry tgczony z kolorem z6ttym nie moze
przekracza¢ 40%. Kolor ten nie moze sie zatem lokowa¢ w tej kombinaciji
kolorystycznej w przedziale miedzy 41% a 99%. Nieprzekonujgce jest réwniez
kwestionowanie zaskarzonego rozstrzygniecia z uwagi na postuzenie sie w nim
jedynie kolorem zielonym i zoitym bez precyzyjnego okreslenia ich odcieni.
Z poczynionych w sprawie ustalen wynika, ze docelowa grupa klientow stron,
odbiera ogo6lng kolorystyke stacji, nie percypujgc detali kompozycji. W konsekwencji
mozliwos¢ odroznienia odcieni kolorow zéttego i zielonego jest niewielka,
zwtaszcza, ze nie istnieje mozliwos¢ bezposredniego poréwnywania stacji stron
i przecietny konsument bedzie polegat na niedoskonatym obrazie wizerunku stacji
jaki zachowat w pamieci. Ponadto skarzgcy w toku dtugotrwatego postepowania nie
wykazat, by postuzenie sie innymi odcieniami koloru zielonego i zottego, niz

uzywanymi przez powodke pozwoli na dostateczne odréznienie stacji paliw stron z
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perspektywy przecietnego klienta.

Sad Najwyzszy przy rozpoznaniu poprzednich skarg kasacyjnych nie
wypowiadat sie w przedmiocie ksztattu zestawien graficznych kolorow zielonego i
z6ttego (pasy, okregi, kropki itp.). Sad Apelacyjny nie mogt wiec naruszyé art. 398%°
k.p.c. nie odnoszgc sie do tego zagadnienia. Pozwany znajgc zakres zgdania
zakazowego powodki, nie wykazat, by uzycie do wizerunku nalezgcych do niego
stacji paliw ksztattow graficznych, o ktérych mowa w zatgczniku do protokotu
rozprawy kasacyjnej, w zielono-zoéttym schemacie kolorystycznym, z uzyciem jako
dominujgcego koloru zielonego i zachowaniem zielonego podswietlenia nie bedzie
powodowato ryzyka konfuzji i skojarzen z wizualizacjg stacji benzynowych powddki.
Celem prowadzonego postepowania-co umyka skarzgcemu - jest zakazanie mu
uzywania przy wizerunku jego stacji zestawien kolorow zielonego i zottego w takie;
proporcji, ktéra powoduje, ze sg one tudzgco podobne do stacji powddki. Czynienie
teoretycznego zatozenia, ze mozna dokona¢ wizualizacji stacji przy zachowaniu
zakazanej w punkcie pierwszym rozstrzygniecia Sadu Okregowego proporcji
kolorystycznej i jednoczesnie nie narusza¢ praw powodki, gdyz stacje stron nie
bedg woéwczas do siebie podobne, nie znajduje zadnego oparcia w podstawie
faktycznej rozstrzygniecia. Skarzacy nie dostrzega, ze moze w wykonaniu wyroku
stosowa¢ nieskonczenie wiele kombinacji koloréw zielonego i Zzottego, w
dostepnych odcieniach i zestawieniach graficznych, byle tylko zachowat zasade, ze
kolor zielony nie bedzie dominujgcy, o ile ma by¢ nadal tgczony z kolorem zottym.

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego przyjeto, ze brak jest dostatecznego
uzasadnienia, aby w razie podjecia dziatan naruszajgcych prawo do znaku
towarowego pozbawia¢ uprawnionego mozliwo$ci skorzystania z srodkéw ochrony
prawnej przewidzianej w u.z.n.k.,jezeli naruszenie prawa do znaku stanowi
jednoczesnie czyn nieuczciwej konkurencji,skoro bytoby to sprzeczne z
podstawowym celem tej ustawy, ktérym jest zapewnienie warunkéw zdrowej
konkurenciji rynkowej (por. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 12 pazdziernika 2005
r., Il CK 160/05, OSNC 2006, nr 7 - 8, poz. 132, z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK
311/06, Biul. SN 2007, nr 5, poz. 11, i z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK
109/08, nie publ.). Tymczasem skarzgcy w motywach skargi konsekwentnie pomija,

ze zgodnie z zasadg dopuszczalnosci kumulacji $rodkéw ochronnych
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przewidzianych w prawie wiasnosci przemystowej i ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,powodce zostata udzielona ochrona na podstawie obu tych
ustaw, a zastosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 5, art. 10,
art. 18 ust.1 u.z.n.k.) w ogole nie zostato objete podstawami skargi, mimo ze
stanowito dostateczng i samodzielng podstawe uwzglednienia powodztwa.

Nie ma przy tym zadnych przeszkéd by kompozycji kolorystycznej
posiadajgcej zdolno$¢ odrdzniajgcg udzieli€ ochrony z perspektywy regulacii
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie spetnienia przestanek
wynikajgcych z tej ustawy (por. m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2 stycznia
2007 r., V CSK 311/06, BSN 2007, nr 5, poz. 11). Natomiast cato$ciowej oceny
wszystkich istotnych okolicznosci sprawy, czy pozwany moze by¢ uznany za
podmiot dopuszczajgcy sie czynu nieuczciwej konkurencji dokonuje sgd krajowy
(por. m.in. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 11 wrzesnia 2007 r., C -17/06,
Celine Sarl v Celine SA, ZOTSiIS 2007/8-/1-7041). Okoliczno$¢ ta stanowi
wystarczajgcg podstawe oddalenia skargi kasacyjnej w zakresie, w jakim dotyczy
oddalenia apelacji od rozstrzygnie¢ zawartych w punkcie pierwszym i trzecim
wyroku Sgdu Okregowego.

Skarzacy, naruszenia art. 398%° k.p.c. upatrywat takze w wydawaniu w
rozpoznawanej sprawie skrajnie odmiennych wyrokéw w postepowaniu cywilnym i
administracyjnym oraz wydaniu wyroku nieprecyzyjnego, ktérego wykonanie
nastrecza ogromne trudnosci i niepowetowane straty. Nie wyjasnit jednak, w jaki
sposob sformutowane zarzuty wigzg sie ze stanowiskiem zajetym przez Sad
Najwyzszy, ktéry w ogole w tym przedmiocie sie nie wypowiadat.

Prawdopodobnie intencjg autora skargi byto przytoczenie w tym zakresie
zarzutéw w ramach odrebnych podstaw skargi, nie zostaty one jednak prawidtowo
sformutowane przez przytoczenie przepisu, ktérego majg dotyczy¢. Sgd Najwyzszy
zwigzany jest w postepowaniu kasacyjnym podstawami skargi, uwzgledniajgc
jedynie z urzedu w granicach zaskarzenia niewaznosé postepowania (art. 398°§ 1
k.p.c.). Dziatajgc jako sgd kasacyjny, nie jest uprawniony do samodzielnego
konkretyzowania zarzutéw Iub stawiania hipotez, jakiego przepisu dotyczy
podstawa skargi kasacyjnej (por. m.in. postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 17

stycznia 2002 r., Il CKN 760/00, nie publ.). Natomiast skarzacy jest uprawniony do
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przytaczania nowego uzasadnienia podstaw kasacyjnych (art. 393" § 3 k.p.c.), nie
moze jednak powota¢ po uptywie terminu do wniesienia skargi nowych podstaw
skargi kasacyjnej. W konsekwencji proba naprawienia wadliwosci konstrukcyjnych
skargi kasacyjnej na rozprawie kasacyjnej w zakresie zarzutu podniesionego w
punkcie 1 c skargi, przez wskazanie nowej podstawy skargi kasacyjnej (art. 325
k.p.c.) w $wietle jednoznacznej regulacji art. 398§ 3 k.p.c., byta spézniona. Z tych
przyczyn zarzuty skarzgcego przytoczone na rozprawie kasacyjnej odnoszgce sie
do nowej podstawy skargi kasacyjnej (art. 325 k.p.c.) uchylajg sie spod kontroli
sgdu kasacyjnego.

Ubocznie zauwazenia wymaga, iz punkt pierwszy wyroku Sgdu Okregowego
nie budzi wskazanych przez skarzgcego watpliwosci, a jesli takie powziat, to moga
by¢ usuniete w drodze uwaznej lektury wyroku.

Zarzut rozbieznosci wyniku postepowania cywilnego i administracyjnego
zostat z przyczyn wyzej podniesionych nieskutecznie powigzany z naruszeniem art.
398% k.p.c.

Ponadto w utrwalonym orzecznictwie Sadu Najwyzszego przyjmuje sie, ze
dopuszczalne jest skuteczne wystepowanie z roszczeniami wobec uprawnionego z
tytutu rejestracji znaku towarowego. Wskazuje sie, ze ochrona prawna wynikajgca z
zarejestrowania znaku towarowego jest jedynie formalna i nie moze stanowic
przeszkody do orzeczenia zakazu naruszania praw prywatnych okreslonego
podmiotu, bez koniecznosci uprzedniego uniewaznienia prawa z rejestracji znaku
towarowego. W konsekwencji Sad nie jest zwigzany ostateczng decyzjg Urzedu
Patentowego w sprawie rejestracji znaku towarowego, jezeli chodzi o ocene faktow,
stanowigcych podstawe rozstrzygniecia sporu cywilnego i ma prawo ocenié, czy
materialnoprawna realizacja tego uprawnienia zastuguje na ochrone, czy tez nie.
Jezeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, sgd ma prawo zakazac
uzywania znaku, co oczywiscie nie oznacza jego uniewaznienia (por. m.in. uchwata
Sadu Najwyzszego z dnia 30 wrzesnia 1994 r., Il CZP 109/94, OSNC 1995, nr 1,
poz. 18, wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 1 lutego 2001 r., | CKN 1128/98, OSN
2001, nr 9, poz. 136, z dnia 17 czerwca 2004 r., V CK 280/04, nie publ., z dnia 25
maja 2005 r., | CK 747/04, nie publ., i z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK

109/08, nie publ.). Rejestracja nie ma réwniez wptywu na ocene bezprawnosci z
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punktu widzenia przepisdw przyznajgcych ochrone przed naruszeniem prawa do
uzywania oznaczen odrdzniajgcych (art. 51 10 u.z.n.k.).

Skarzgcy podnoszgc ten problem pominagt, ze rowniez Wojewodzki Sad
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 pazdziernika 2013 r., oddalajgc
skarge dotyczgcg odmowy uniewaznienia rejestracji znaku towarowego ,S.” (VI
SA/Wa 1263/13) odwotat sie do utrwalonego w orzecznictwie pogladu o dualizmie i
odrebnosci postepowania administracyjnego i cywilnego.

Kwestia ta jednak nie ma Zzadnego znaczenia w rozpoznawanej sprawie,
skoro z podstawy faktycznej rozstrzygniecia wynika, ze uzycie znaku towarowego
,S.” (R = (...)) przy oznaczeniu stacji pozwanego nie eliminuje ryzyka konfuzji i
skojarzen ze znakami towarowymi i oznaczeniami powdodki, skoro jest on stabo
widoczny w nocy i z daleka, a przedmiotem ustalen i oceny Sgdow obu instancji byt
catosciowy wyglad stacji benzynowych pozwanego. Okolicznos¢, ze pdznigj
zgtoszony do rejestracji znak towarowy ,S.” we wszystkich ptaszczyznach
poréwnawczych nie jest podobny do znakow towarowych powddki nie jest istotne,
skoro porownanie znakdéw towarowych stron w postepowaniu administracyjnym
odbyto sie wedtug prezentacji wynikajgcej z rejestru, a nie rzeczywistego
funkcjonowania w obrocie handlowym, w kontekscie praktyki pasozytniczej
wizualizacji stacji benzynowych. Kluczowe dla rozstrzygniecia sprawy w ktérej
wniesiono skarge byto natomiast ustalenie, ze pozwany od wielu lat stosuje
kolorystyke stacji, ktorej catosciowy wizerunek powoduje ryzyko wprowadzenia
przecietnego odbiorcy ustug stacji paliw stron w biad.

Zarzut naruszenia art. 120 p.w.p. (bez wskazania jednostki redakcyjnej,
ktoérej ta podstawa skargi kasacyjnej dotyczy), majgcy polegac¢ na btednym uznaniu
koloru zielonego oraz nocnego wizerunku stacji za znak towarowy powodki, jest
sprzeczny z podstawg faktyczng rozstrzygniecia i wyktadnig prawa dokonang w tej
sprawie przez Sgd Najwyzszy. Zarzut ten na rozprawie kasacyjnej zostat w sposéb
niedopuszczalny rozszerzony przez jego powigzanie z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3
p.w.p., ktory nie zostat wskazany jako podstawa skargi w ustawowym terminie do
jej wniesienia, co wyklucza mozliwos¢ objecia kontrolg kasacyjng jego naruszenia.

Przede wszystkim skarzgcy btednie postrzega istote orzeczonego wobec

niego nakazu, ktéry nie dotyczy zakazu uzywania koloru zielonego, a jedynie
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zakazu uzywania scisle okreslonej zielono — zottej kombinacji kolorystyczne;.
Ponadto z ustalen faktycznych wynika, ze powddka ma zarejestrowane znaki
towarowe, ktorych rejestracja nie zostata uniewazniona. Formg przedstawieniowg
znakoéw towarowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 p.w.p. jest miedzy innymi forma
przestrzenna i znaki graficzne obejmujgce kompozycje kolorystyczne. Decyzja o
rejestracji znaku nie przesgdza jego zdolnosci odrozniajgcej ani w dacie
rozpoczecia ochrony, ani na przysztos¢, moze bowiem nie uwzglednia¢ pewnych
komponentdw sytuacji, w ktérej prawo do znaku ma istnie¢ i by¢ wykorzystywane
(por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 r., Il CSK 120/09, nie publ.).
Jednak Sad Apelacyjny ustalit, ze znaki towarowe powddki posiadajg zdolnosé
odrdzniajgcg, a pozwany uzywajgc zakwestionowanej kompozycji kolorystycznej
narusza zarowno prawa powodki z rejestracji, jak i regulacje ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Nie sposdb zgodzi¢ sie z teza, jakoby kompozycje
kolorystyczne indywidualizujgce przedsiebiorstwo, pochodzgce od niego towary i
ustugi nie podlegaty ochronie w ramach prawa wtasnosci przemystowej, skoro jest
ona sprzeczna z trescig art. 120 ust. 2 p.w.p., pogladem Sadu Najwyzszego
wyrazonym w rozpoznawanej sprawie, w ktorych potwierdzono mozliwosé ochrony
okreslonych zestawien kolorystycznych i stanowiskiem orzecznictwa uznajgcego,
ze pojedynczy kolor lub kombinacje kolorow mogg posiadaé zdolnos¢ odrdzniajgcg
w zwigzku ze zgtaszanymi towarami lub ustugami (por. m.in. wyroki NSA z dnia 29
marca 2007 r., Il GSK 305/06, nie publ., z dnia 23 listopada 2004 r., GSK 864/04,
OSP 2005, nr 9, poz. 108, i z dnia 20 lutego 2007r., Il GSK 247/06, nie publ.).
Podobny wniosek nalezy wywies¢ w odniesieniu do relewantnych
uregulowan dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE (art. 2) z 22
pazdziernika 2008 r. (dawniej dyrektywa 89/104), majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakdéw towarowych
(Dz. Urz. UE L 2008.299.25 ze zm.) oraz rozporzadzenia Rady (WE) Nr 207/2009
(art. 4) z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz. Urz. UE L 2009.78.1 ze zm.), w ktérych pojedynczy kolor lub nawet
zestawienia kolorow nie zostaty wprawdzie wymienione w definicji pojecia znaku
towarowego, ale dopuszczalne formy oznaczen zostaly w nich wskazane jedynie

przyktadowo, jako majgce charakter akcesoryjny wobec zasadniczej funkcji
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oznaczeh uzywanych w charakterze znakéw towarowych. W konsekwencji, w
praktyce orzeczniczej na tle tych regulacji przyjmuje sie, ze pojedyncze kolory per
se oraz ich kombinacje posiadajg abstrakcyjng zdolnos¢ odrdzniajgcg i moga
stanowi¢ unijny znak towarowy. Nie negujac, ze kolor — w oczach odbiorcéw- jest
najczesciej postrzegany jako forma dekoracji, wykonczenia, standardowej
prezentacji towaru lub element techniczno - funkcjonalny, przyjmuje sie, ze kolory
moze wyjgtkowo cechowac pierwotna zdolnos¢ odrozniajgca lub mogg one nabyé
wtorng zdolnos¢ odrdzniajgcg, w wyniku ich uzywania w potgczeniu z okreslonymi
towarami lub ustugami (por. wyroki SPI z dnia 9 lipca 2003 r., T - 234/01, Andreas
Stil v Ohim, Zb.Orz. 2003, s. Il - 2867, z dnia 5 wrzesnia 2002, T -316/00, Viking-
Umwelttechnik Gmbh v Ohim, Zb. Orz. 2002, s. Il — 3715, z dnia 9 pazdziernika
2002 r., T 173/00, KWS Saat AG v Ohim, Zb. Orz. 2002, s. Il — 3843, wyroki ETS z
dnia 4 maja 1999 r. C — 108/97 i C — 109/97, Chiemsee, Zb. Orz. 1999, s. | 2779, z
dnia 6 maja 2003 r., C — 104/01, Libertel, Zb. Orz. 2003, s. | — 3793, z dnia 24
czerwca 2004r., C — 49/02, Heidelberger Bauchemie, Zb. Orz. 2004, s. | — 6129, z
dnia 21 pazdziernika 2004 r., C — 447/02, P, Orange - 2, Zb.Orz. 2004, s. | -10107).

Stosujgc zatem prounijng wykfadnie znajdujgcych zastosowanie przepiséw
prawa w granicach podstaw nalezato dojs¢ do tozsamych wnioskéw (por. m.in.
wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 1995 r., w sprawach potgczonych C 430/93
i C 431/93 Jeroen van Schijndel i Johannes Nicolaas Cornelius van Veen przeciwko
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotterapeuten, EU:C:1995:441 oraz wyroki Sgdu
Najwyzszego z dnia 18 grudnia 2006 r., Il PK 17/06, OSNP 2008, nr 1 - 2, poz. 8, z
dnia 9 maja 2013 r., Il CSK 466/12, OSNC - ZD 2014, nr C, poz. 46, z dnia 12
czerwca 2013 r., Il CSK 642/12, nie publ., z dnia 26 czerwca 2013 r., V CSK
366/12, nie publ., i z dnia 28 stycznia 2014 r., | CSK 220/13, nie publ.).

Sad Apelacyjny nie dokonat wyktadni prawa niezgodnej z prawem unijnym,
nie przyjat bowiem, ze oznaczenie chronione jako znak towarowy na podstawie
prawa wtasnosci przemystowej nie musi spetnia¢ kryteridw okreslonych w art. 2
Dyrektywy 2008/95/WE. Natomiast istota zarzutow skarzgcego dotyczy udzielenia
powodce ochrony zbyt daleko idgcej, wykraczajgcej poza zakres wylgcznosci
objetej zarejestrowanymi znakami towarowym, co wigze sie z poczynionymi w

sprawie ustaleniami faktycznymi i udzieleniem ochrony, réwniez na podstawie
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ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co dopuszcza dyrektywa 2008/95/WE
(punkt 7 preambuty).

Réwniez w tym kontekscie skarzacy pomija, ze Sady przyznaty powddce
ochrone miedzy innymi na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., w zwigzku z
kwalifikacjg jej znakéw towarowych, jako renomowanych oceniajgc, ze w ustalonym
stanie faktycznym zielono — zé6tta kombinacja koloréw z dominacjg koloru zielonego
jest zasadniczym elementem skojarzenia mogacego wprowadzi¢ w biad i stad
konieczny jest dla ochrony znaku zakaz dotyczgcy koloru. Podobne stanowisko
przyjeto na tle rozporzgdzenia Rady (WE) Nr 207/2009 wskazujgc, ze nawet jesli
znak nie zostat zarejestrowany w Kkolorze, ale jego wiasciciel uzywa go
powszechnie w konkretnym kolorze lub kombinacji koloréw, w zwigzku z czym
znaczna czes¢ odbiorcow kojarzy ten znak z tym kolorem lub kombinacjg kolorow,
to kolor lub kolory uzyte przez osobe trzecig w oznaczeniu, ktéremu zarzuca sie
naruszenie praw do znaku, sg istotne dla catosciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad lub czerpania nienaleznej korzysci w rozumieniu art. 9 ust. 1
lit. b i c rozporzgdzenia 207/2009 (wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18 lipca
2013 r., C - 252/12 w sprawie Specsavers International Heathcare Ltd. i inni v Asda
Stores Ltd, ZOTSIiS 2013/7-/1). Kryteria udzielenia ochrony renomowanym znakom
towarowym powddki w rozpoznawanej sprawie odpowiadajg zasadom
wypracowanym w orzecznictwie sgdow unijnych (por. m.in. wyroki ETS z dnia 14
wrzesnia 1999r., C 375/97, General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy), Zb.
Orz. 1999, s. | — 1521, z dnia 23 pazdziernika 2003 r. C -408/01, Adidas —
Salamon, Zb. Orz. 2003, s. | — 12537, z dnia 9 stycznia 2003r., C -292/00, Davidoff
I, Zb.Orz.2003, s. | — 389, z dnia 27 listopada 2008 r., C 252/07, Inter Corporation,
Zb. Orz. 2008, s. | — 8823, z dnia 18 czerwca 2009 r., C — 487/07, L’ Oreal I,
Zb.Orz. 2009, s. | — 5185, wyrok TSUE z dnia 22 wrzesnia 2011 r., C — 323/09,
Interflora).

Sad Apelacyjny nie naruszyt rowniez art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p., akceptujgc
powotywanie sie przez powddke na znak towarowy, na ktory ochrona zdaniem
skarzgcego wygasta. Z poczynionych ustalen faktycznych, nie wynika, by w
stosunku do znakow towarowych powddki doszto do ich degeneracji przez utrate

ich funkcji odrézniajgcej. Skarzgcy w zaden sposob w toku postepowania nie
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wykazat, by znaki towarowe powddki nie posiadaty zdolnosci odrozniajgcej, a z
ustalen faktycznych wynika, ze stanowig one znaki renomowane w rozumieniu art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Skarzacy nie wdrozyt rowniez skutecznie postepowania o
uniewaznienie prawa ochronnego na znaki towarowe powodki (art. 164 w zw. z art.
121 ust. 2 p.w.p.) ani nie uzyskat decyzji stwierdzajgcej wygasniecie tych praw (art.
169 ust. 2 p.w.p.). Nie mozna skutecznie powota¢ sie na wygasniecie prawa
ochronnego na znak towarowy, dopdki nie zostanie wydana decyzja stwierdzajgca
wygasniecie tego prawa. Ponadto stawiana w skardze kasacyjnej teza, jakoby znak
towarowy powodki R - (...) utracit zdolno$¢ odrdézniajgca, stajgc sie jedynie
popularnym ksztaltem architektonicznym stacji paliw, a udzielona mu ochrona
wygasta, jest sprzeczna z podstawg faktyczng rozstrzygniecia, z ktérej wynika, ze
znaki towarowe powddki zachowaty wysokg zdolnosé odrézniajgca, a powoddka nie
dopuscita sie zadnych dziatan lub zaniedban pozwalajgcych uznacg, ze jej znak stat
sie oznaczeniem zwyczajowym.

Z przytoczonych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c.
uchylit zaskarzony wyrok w zakresie oddalajgcym apelacje od rozstrzygniec
zawartych w punkcie 2 i 4 wyroku Sgdu Okregowego w B. i w tym zakresie orzekt
co do istoty sprawy, uwzgledniajgc czesciowo apelacje przez doprecyzowanie
orzeczonego wobec pozwanego zakazu podswietlania na zielono elementéw stacji
paliw i usuniecia zielonego podswietlenia z tych elementéw, jako dotyczgcy
wytgcznie zielono - zéttej kombinacji kolorow okreslonej w punkcie 1 wyroku Sadu
Okregowego, bez ingerencji w rozstrzygniecie o kosztach postepowania za obie
instancje, z uwagi na nieznaczng korekte Zgdania pozwu i w konsekwencji
uwzglednienia apelacji skarzgcego. W pozostatym zakresie skarga kasacyjna
podlegata oddaleniu (art. 398 k.p.c.).

O kosztach postepowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 1
k.p.c.i100 w zwigzku z art. 391 § 1 i 398* k.p.c.

aj

r.g.



