Sygn. akt IV CSKP 67/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2021 .
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Wiadystaw Pawlak (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Pawet Grzegorczyk
SSN Monika Koba

Protokolant Katarzyna Bartczak

w sprawie z powoédztwa B. w L. (Wielka Brytania)

przeciwko M. S.

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

w dniu 11 czerwca 2021 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt V AGa (...),

1. uchyla zaskarzony wyrok w zakresie oddalajgcym apelacje
odnosnie do rozstrzygniecia o roszczeniu publikacyjnym z
pierwotnego pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 r., zmodyfikowanego
w pismie procesowym z dnia 23 listopada 2017 r. (punkt Il) oraz co do
rozstrzygniecia o kosztach postepowania apelacyjnego (punkt Ill)
iwtej czesci sprawe przekazuje Sadowi Apelacyjnemu w (...) do
ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postepowania
kasacyjnego;

2. oddala skarge kasacyjna w pozostatej czesci.



UZASADNIENIE

Powdd B. w L. w pozwie z dnia 7 sierpnia 2015 r., skierowanym przeciwko
M.S., modyfikowanym w latach 2015-2017 r. r., domagat sie: 1) zakazania
pozwanemu uzywania dla oznakowania stacji paliw, Swiadczonych przez niego
ustug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw ptynnych, zielono-zéttej kombinacji kolorow,
w ktérej kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementéw stacji paliw w
postaci stupa cenowego, otoku wiaty gtdwnej, stupow jg podtrzymujgcych,
dystrybutorow paliwa oraz gzymsu scian sklepu lub w ktorej kolor zielony stanowi
ponad 40% w zielono - zoitym zestawieniu kolorow na stacji paliw znajdujgcej sie w
B. przy ul. (...); 2) nakazania pozwanemu zaprzestania podswietlania na zielono
elementow stacji paliw w postaci otoku wiaty gtéwnej, stupa cenowego oraz gzymsu
Scian sklepu na stacji paliw znajdujgcej sie w B. przy ul. (...); 3) nakazania
pozwanemu usuniecia opisanej w pkt 1 kolorystyki oraz oswietlenia wskazanego
w pkt 2 ze stacji paliw w B. przy ul. (...) w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie
wyroku; 4) nakazania pozwanemu trzykrotnego opublikowania na wtasny koszt - w
ciggu miesigca od uprawomocnia sie wyroku - na 3 lub 5 stronie redakcyjnej
dziennikow ,Gazeta X” i ,Gazeta Y” ogtoszenia o wielkosci 2 lub 3 moduty wraz z
przeprosinami o nastepujgcej tresci: ,M. S. zamieszkaty w K., wiasciciel stacji paliw
znajdujgcej sie w B., ul. (...), oswiadcza, ze naruszyt prawa ochronne na znaki
towarowe B. z siedzibg w Wielkiej Brytanii oraz zasady uczciwej konkurencji,
uzywajgc koloru zielonego jako dominujgcego oraz zottego i biatego jako koloréw
uzupetniajgcych w oznakowaniu ww. stacji. Wyraza z tego powodu ubolewanie oraz
zobowigzuje sie nie podejmowac dziatan naruszajgcych prawa B. w przysztosci”,
wraz z upowaznieniem powoda do opublikowania powyzszego oswiadczenia w
podanych powyzej tytutach prasowych na koszt pozwanego, w przypadku, gdyby
nie dopetnit on obowigzku wynikajgcego z tresci wyroku.

Od 2002 r. pomiedzy stronami toczyto sie postepowanie, ktore ostatecznie
po wydaniu jedenastu wyrokow (czterech przez Sad Okregowy w B., czterech przez
Sad Apelacyjny w (...) i trzech przez Sad Najwyzszy - IV CSK 61/09, IC CSK



231/10 i IV CSK 674/16) zakonczyto sie w dniu 27 wrzesnia 2017 r. (wyrok Sadu
Okregowego w (...) z dnia 30 listopada 2015 r., sygn. akt VIl GC (...),
zmodyfikowany czesciowo wyrokiem Sgdu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 maja
2016 r., sygn. akt V ACa (...) oraz czesciowo wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia
27 wrzesnia 2017 r.,, sygn. akt IV CSK (..)) nakazaniem pozwanemu: 1)
zaprzestania uzywania dla oznakowania stacji paliw, Swiadczonych przez niego
ustug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw ptynnych, zielono - Zzoitej kombinacji
kolorow, w ktdrej kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementéw stacji w
postaci stupa cenowego, otoku wiaty gtdwnej, stupow jg podtrzymujgcych,
dystrybutorow paliwa oraz gzymsu scian sklepu lub w ktorej kolor zielony stanowi
40% w zielono - zoéttym zestawieniu koloréw; 2) zaprzestania podswietlania w
zielono-zoitej kombinacji kolorow elementéw stacji paliw w postaci otoku wiaty
gtébwnej, stupa cenowego oraz gzymsu sklepu; 3) usuniecia w terminie trzech
miesiecy od uprawomocnienia sie wyroku opisanej w pkt 1 zielono - Zottej
kombinacji kolorow z otoku wiaty gtébwnej, stupdw jg podtrzymujgcych,
dystrybutorow paliwa, gzymsu $cian sklepu, stupa cenowego znajdujgcych sie na
stacjach paliw potozonych w K., T., L. k/B., N., O. k/B., Z. (Gmina B.) i B.; 4)
usuniecia w terminie trzech miesiecy od uprawomocnienia sie wyroku opisanego w
pkt 2 podswietlenia elementéw stacji paliw w postaci otoku wiaty gtéwnej, stupa
cenowego oraz gzymsu sklepu znajdujgcych sie na stacjach paliw potozonych w K.,
T., L. k/B.,N., O.k/B., Z. (Gmina B.) i B.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 10 pazdziernika 2017 r. Sad
Okregowy w B. odrzucit pozew z dnia 7 sierpnia 2015 r. w zakresie
zgdan zawartych w pkt 1 i 2, uznajgc, ze wydany przez Sgd Okregowy w B.
prawomocny wyrok z dnia 30 listopada 2015 r., sygn. akt VIII GC (...), w odniesieniu
do tych zadan, obejmuje takze stacje paliw w B. i w konsekwencji w tej czesci

istnieje stan powagi rzeczy osgdzone,.

W pismie procesowym z dnia 23 listopada 2017 r. strona powodowa
rozszerzyta powodztwo domagajgc sie nakazania pozwanemu: 1) zaniechania
uzywania koloru zielonego lub zielono - z6ttego niezaleznie od jego odcienia, ktory
stanowitby ponad 40% widocznej powierzchni elementéw stacji, tj. otoku

zadaszenia nad stanowiskami tankowania paliw, kazdego ze stupow



podtrzymujgcych zadaszenie, zewnetrznych powierzchni sklepu Ilub innego
budynku znajdujgcego sie na stacji paliw, kazdego z dystrybutorow paliw, kazdego
ze stanowisk tankowania, pylonu cenowego - w potgczeniu z kolorem biatym,
szarym lub srebrnym, niezaleznie od odcienia, na stacji paliw znajdujgcej sie w B.
przy ul. (...) oraz na jakiejkolwiek stacji paliw pozwanego; 2) zaniechania uzywania
zielonego podswietlania jakichkolwiek zewnetrznych powierzchni stacji paliw, lub
ich elementéw, a takze uzywania oswietlenia bezbarwnego, o ile o$wietla ono
zielone lub zielono - Zétte powierzchnie stacji paliw w B. przy ul. (...) i na
jakiejkolwiek innej stacji pozwanego; 3) usuniecia w terminie miesigca od
uprawomocnienia sie wyroku opisanej w pkt 1 kolorystyki ze stacji paliw w B. przy
ul. (...) i z jakichkolwiek innych stacji paliw pozwanego; 4) usuniecia w terminie
miesigca od uprawomocnienia sie wyroku opisanego w pkt 2 oswietlenia ze stac;ji
paliw w B. przy ul (...) i z jakichkolwiek innych stacji paliw pozwanego; 5)
dwukrotnego opublikowania na wiasny koszt - w ciggu miesigca od uprawomocnia
sie wyroku - na gtébwnym grzbiecie kazdego z dziennikow ,Gazeta X” i ,Gazeta Y”
ogtoszenia, o opisanej szczegdétowo wielkosci, o nastepujgcej tresci: M. S.,
wiasciciel stacji paliw, oswiadcza, ze naruszyt prawa ochronne na znaki towarowe
spotki B. z siedzibg w Wielkiej Brytanii oraz zasady uczciwej konkurencji, uzywajgc
koloru zielonego jako dominujgcego w oznakowaniu swoich stacji. Wyraza z tego
powodu ubolewanie oraz zobowigzuje sie nie podejmowac dziatan naruszajgcych
prawa B. w przysziosci”, wraz z upowaznieniem powoda do opublikowania
powyzszego oswiadczenia w podanych powyzej tytutach prasowych na koszt
pozwanego, w przypadku, gdyby nie dopetnit on obowigzku wynikajgcego z tresci
wyroku, albo alternatywnie nakazania pozwanemu opublikowanie sentencji wyroku

na przedstawionych w tym punkcie zgdania zasadach.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2018 r. Sgd Okregowy w B. odrzucit
pozew w zakresie zgdan zawartych w piSmie procesowym z dnia 23 listopada 2017
r. w czesci dotyczacej punktow 1 - 4 z ograniczeniem do stacji paliw potozonych w
K., T., L. k/B.,N., O. k/B., Z. (Gmina B.) i B., ze wzgledu na przyjecie powagi rzeczy
osagdzonej. Jednak w wyniku zazalenia strony powodowej, na skutek autokontroli
dokonanej w trybie art. 395 § 2 k.p.c., postanowieniem z dnia 16 marca 2018 r.

uchylit postanowienie z dnia 15 stycznia 2018 r. i odmowit odrzucenia pozwu co do



rozszerzonego powodztwa w zakresie, w jakim dotyczy ono stacji paliw innych niz

w B. przy ul. (...).

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r., wydanym w sprawie VIl GC (...),
Sad Okregowy w B. dokonat wyktadni wyroku z dnia 30 listopada 2015 r. w
zakresie pkt 1 i 2, w brzmieniu nadanym wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 27
wrzesnia 2017 r. sygn. akt IV CSK 674/16, w ten sposob, ze stwierdzit, iz brak
wskazania w tych punktach sentencji wyroku konkretnych stacji benzynowych
objetym zakazem okreslonego oznakowania oznacza, ze zakaz ten obejmuje
wszystkie istniejgce stacje benzynowe pozwanego, ktore ten zakaz naruszajg, a nie

tylko te stacje benzynowe, ktore zostaty wymienione w pkt 3 i 4 wyroku.

W pismie procesowym z dnia 6 sierpnia 2018 r. strona powodowa cofneta
pozew w zakresie zgdan - zgtoszonych w dniu 7 sierpniu 2015 r. i nastepnie
zmodyfikowanych w piSmie z dnia 23 czerwca 2016 r. - nakazania pozwanemu
usuniecia wskazanej w pkt 1 kolorystyki oraz oswietlenia wskazanego w pkt 2
ze stacji paliw w B. przy ul. (...) w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku,
zrzekajac sie tych roszczen (tj. zgdan nr 3 i 4 z pierwotnego pozwu) za okres do
dnia 3 listopada 2017 r.

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Sgd Okregowy w B. oddalit w catosci
powodztwo i orzekt o kosztach procesu oraz kosztach sgdowych. W uzasadnieniu
ustalit m.in., ze strona powodowa prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
produkcji i dystrybucji paliw, olejdw oraz produktow ropopochodnych w
kilkudziesieciu krajach. Na polski rynek wkroczyta na poczatku lat 90-tych ub. wieku.
Przez pierwsze dwa lata spdtka zajmowata sie rozwojem sieci dystrybucji
produktow olejowych i smarow sprzedawanych w warsztatach naprawczych,
sklepach i stacjach benzynowych. Produkty te byly sprzedawane w zielonych
opakowaniach z logo spotki. W 1993 r. powodowa spoétka przeprowadzita kampanie
reklamowg promujgcg swoje produkty. Na targach byta reprezentowana rowniez w
kolorze zielonym z logotypem zo6itym, a stoiska byly konstruowane w taki sposob,
by podkresli¢ ,zielonos¢” firmy. Wszelkie materiaty reklamowe spofki ,,B.”, majgce
na celu jej promocje, byty w kolorze zielonym z zéttymi dodatkami. Pierwszg stacje

w Polsce spoétka ,,B.” otworzyta w G. w 1995 r.



Stacje benzynowe firmy ,,B.” sg utrzymane w kolorystyce zielono-zéttej, przy
czym Kkolor zielony ma charakter dominujgcy. Kombinacja poziomych paséw
zielono-zottych jest widoczna rowniez na gérnej czesci sklepu, ponizej zadaszenia.
W kolorystyce stacji ,,B.” wystepujg tez barwy biate oraz zielono-srebrne.
W porze nocnej podswietlona zostaje wiata gtowna tworzac cienki pas koloru
zielonego. W taki sam sposob jest podswietlony dach sklepu. Stupy podtrzymujgce
wiate gtébwng, przy ktérych znajdujg sie dystrybutory paliwa sg biate Iub
szerokozielono - srebrne. Przez przecietnego klienta stacje benzynowe ,,B.” sg
kojarzone z kombinacjg kolorow zielonego i zottego, z przewaga zielonego. Kolor
zielony stanowi element wyrdzniajgcy stacji benzynowych ,,B.”, ktdre na Swiecie

i w Polsce cieszg sie duzg rozpoznawalnoscig i renomg

W latach 1995-1996 strona powodowa zarejestrowata takze w Polsce znaki
towarowe o numerach R-[...], R —[...], R-[...]Ji R — [...], ktére sg utrzymane w
kolorystyce zielono-zottej. Pierwotnie logotyp ,,B.” przypominat z6ttg tarcze na

zielonym tle z napisem ,,,B.”™, a od kilku lat logo powoda to zielono-zoity symbol

przypominajgcy stonce, okreslany jako ,H.”.

Pozwany uzyskat poczawszy od dnia 25 stycznia 2002 r. Swiadectwo
ochronne na znak towarowy R — [...], przedstawiajgce niebiesko - zétto - zielono -
biaty symbol graficzny z napisem ,S.”. Pierwszg stacje benzynowg pozwany zatozyt
w K. w 1994 r. Stacja byta utrzymana w kolorystyce zielono - zétto - biatej z
fioletowym napisem ,S.”. Przebudowa stacji paliw pozwanego w B. miata miejsce w
2008 r. i byta utrzymana w kolorystyce zielono - zottej (zielona goérna czes¢ wiaty z
zOitym obramowaniem u dotu, zoite stupy oraz zielono - srebrno - biate
dystrybutory). Byta ona oznaczona znakiem towarowym ,S.” oraz czerwono -
biatym logiem z literg ,S”. W nocy stacja podswietlana byta na zielono, natomiast

logotypy byty podswietlane kolorem neutralnym.

Jesienig 2017 r., po wydaniu przez Sad Najwyzszy wyroku w sprawie
IV CSK 674/16, stacje pod marka ,S.”, w tym stacja w B., zostaty przemalowane na
zupetnie odmienny od wczesniej uzywanego kolor zielony - jasny zielony,
wpadajgcy w zotty z elementami srebrnymi. Zaréwno stup cenowy, otok wiaty

gtébwnej i gzyms sklepu zostaty w catoséci przemalowane na jednolity kolor - jasny



zielony, bez kombinacji koloréw zielonego i zéttego. Natomiast stupy podtrzymujgce
wiate przemalowane zostaty na kolor srebrny. Dystrybutory paliwa oraz cokét
budynku - sklepu pozostaty w kolorze zielonym, odcieniem zblizonym do koloru

uzywanego na stacji ,,B.”. W nocy stacje sg podswietlane Swiattem naturalnej
barwy.

Sad Okregowy nie podzielit zarzutdw pozwanego przedawnienia
dochodzonych przez strone powodowg roszczen, opartych zarbwno na przepisach
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. tekst:
Dz. U. z 2021 r., poz. 324; dalej: ,p.w.p.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1913; dalej:
,=u.z.n.K.”) oraz braku legitymacji procesowej czynnej powodowej spotki.
Stwierdzit, ze cofniecie czesci roszczen z pierwotnego pozwu wraz z zrzeczeniem
sie ich za okres do dnia 3 listopada 2017 r. bylo nieskuteczne, ale w tym
zakresie powodztwo nie zastugiwato na uwzglednienie, gdyz nie istnieje zagrozenie,
ze pozwany przemaluje stacje w B. na kolory, ktore stosowat przed zmiang jesienig
2017 r.

Oceniajgc roszczenia strony powodowej sformutowane w pisSmie
procesowym z dnia 23 listopada 2017 r., na podstawie przepisow ustawy - Prawo
wiasnosci przemystowej, Sgd pierwszej instancji, powotujgc sie na zwigzanie w tej
materii pogladem Sadu Najwyzszego w sprawie VIII GC 72/11, wyjasnit, ze znak
towarowy strony powodowej jest znakiem renomowanym i obejmuje oznaczenie
kolorem zielonym istotnych elementéw wystroju stacji paliw. Kolor ten nadaje ton
wystrojowi catego obiektu, a wrazenie kolorystyczne ulega wzmocnieniu w porze
nocnej wskutek specyficznego podswietlenia stacji i decyduje o sile tego znaku
towarowego. Zastosowane barwy intensywnej zieleni zarébwno w gérnych partiach
wystroju (otok wiaty, gzyms sklepu), jak i w partiach potozonych nizej (dystrybutory,
przestrzen w ich bliskim otoczeniu, kosze, tablice) powoduje, ze jasne Swiatto
rzucone na elementy zielone rozprasza sie w sposdb wzmagajgcy wrazenie zieleni
jako barwy zdecydowanie dominujgcej, wystepujacej na wszystkich poziomach

przestrzennych.



Sad pierwszej instancji, w kontekscie art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. odwotat
sie do postanowien dyrektywy nr 89/104 Rady Wspdlnot Europejskich z dnia
21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji prawodawstwa panstw cztonkowskich
w dziedzinie znakoéw towarowych oraz rozporzgdzenia nr 40/94 Rady Wspdinot
Europejskich z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego. Stwierdzit, ze przeprowadzone postepowanie dowodowe, a przede
wszystkim analiza zdje¢ stacji paliw pozwanego oraz ogledziny stacji jednoznacznie
wskazujg, ze obecny wyglad tych stacji nie prowadzi do ryzyka konfuzji ze znakiem
towarowym strony powodowej, jak rowniez, w kontek$cie przestanek z art. 296
ust. 2 pkt 3 p.w.p., obecny wyglad stacji benzynowych pozwanego po ich
przemalowaniu nie rodzi nawet mozliwosci skojarzenia ich ze stacjami powoda.
Powotat sie na stanowisko Sgdu Najwyzszego wyrazone w sprawie VIII GC 72/11,
w wydanym we wczesniejszej fazie procesu, wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r.,
IV CSK 61/09, Zze ochrona powoda nie obejmuje uzycia kazdej kombinaciji
kolorystycznej, a jedynie w ramach takiego zestawienie barw, ktére moze
wprowadza¢ w btgd co do oznaczenia przedsiebiorstwa, towaru lub ustugi albo
narusza prawo do wytgcznego uzywania znaku towarowego i w konsekwencji
granicg ochrony, o ktérg moze ubiegacC sie powdd, jest zdolnos¢ odrdzniajgca
zestawienia barw, a rzeczg sadu jest ustalenie, na czym ma polega¢ dominacja
koloru zielonego w kompozycji uzytej przez pozwanego tak, aby nie wprowadzata
w btgd. Orzeczony w poprzedniej sprawie w stosunku do pozwanego zakaz
dotyczyt jedynie koloru zielonego, ktéry w zestawieniu z kolorem zoitym nie moze
przekroczy¢ 40%. W ostatnim wyroku w tamtej sprawie (z dnia 27 wrzesnia 2017 r.,
IV CSK 674/16) Sad Najwyzszy rowniez potwierdzit, iz powodowi przystuguje
ochrona w zakresie barwy zielonej jako dominujgcej oraz zéttej i to w okreslone;j
kombinaciji, tj. od 41 do 99% zielonego w potgczeniu z kolorem zéttym, podkreslajgc,
ze pozwany moze w wykonaniu wyroku stosowaé nieskonczenie wiele kombinaciji
koloréw zielonego i zéttego, w dostepnych odcieniach i zestawieniach graficznych,
byle tylko zachowat zasade, Ze kolor zielony nie bedzie dominujgcy, o ile ma by¢

nadal tgczony z kolorem zéttym.

Majgc na wzgledzie powyzsze Sad Okregowy zauwazyt, ze chodzi tutaj

o tego rodzaju potgczenie, w ktérym barwy zielona i zétta wystepujg samoistnie,



anie jako ich fuzja, a zatem stronie powodowej nie przystuguje ochrona
w odniesieniu do barwy stanowigcej mieszkanke zoftej i zielonej. W efekcie
powodowi nie przystuguje wytgczne prawo do ozhaczania Swojego
przedsiebiorstwa, produktow i ustug wszystkimi odcieniami koloru zielonego.
Zdaniem Sadu pierwszej instancji, zastosowang przez pozwanego Kkolorystyke
mozna okresli¢ jako zo6tto - zielona, z niewielkimi tylko elementami stricte zielonymi
(chodzi o niewielki pas koloru ciemnozielonego w dolnej czesci budynku -
cokotu oraz na dystrybutorach paliwa). Zauwazyt tez, iz powdd uzyskat znak
towarowy R — [...] na kombinacje kolorow zielonego i zottego, a nie oddzielnie na
kazdy z nich. Natomiast pozwany zastosowat w otoku wiaty gtdéwnej wytgcznie
jeden kolor (jasno-zielony, wpadajgcy w zotty), ktéry w 100% pokrywa otok wiaty,
gzyms budynku i stup cenowy, zas stupy podtrzymujgce dach wiaty zostaty
pomalowane na kolor srebrny. Wprawdzie stacje paliw powoda sg kojarzone
z kolorem zielonym o odcieniu ,butelkowym”, czyli ciemnym, wystepujgcym
w dodatku w kombinacji z kolorem zottym, ale analizujgc réznice w kolorystyce
stacji paliw stron, Sgd Okregowy zauwazyt, iz na stupie cenowym i od strony
wjazdu na stacje, na otoku wiaty znajduje sie czerwony napis ,S.”, a na pozostatych
stronach wiaty znajduje sie czerwona litera ,S”. Zdaniem Sgdu pierwszej instancji
nie ma rowniez obaw co do mozliwosci pomylenia stacji pozwanego ze stacjami
powoda w porze nocnej czy w czasie pochmurnej pogody. Kolor otoku wiaty
gtéwnej na stacjach pozwanego po podswietleniu bardziej rysuje sie jako kolor biaty
z elementami koloru zéttego niz kolor zielony. Poza tym, stup cenowy pozwanego
rézni sie nie tylko kolorystycznie, ale i ksztalttem oraz widnieje na nim napis ,S.”.
Stacje tankowania u powoda znajdujg sie obok stupa podtrzymujgcego zadaszenie,
za$ u pozwanego w srodku pomiedzy stupami. Nadto na stacji powoda sg
umiejscowione kosze na $mieci pomalowane na kolor zielony i biaty, zas na stupie
powieszone sg banery z nazwg paliwa ,,,B.” u.”. Tych elementow brak na stacjach
pozwanego. Na stacjach powoda z kazdej strony otoku wiaty zadaszenia znajduje
sie znak towarowy w postaci zielono-zottego stonca, ktéry jest zarejestrowanym
wspolnotowym znakiem towarowym irozni sie od logotypu stosownego przez

pozwanego na oznaczenie jego przedsiebiorstwa.
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Wedtug Sadu Okregowego przeprowadzona analiza roszczen powoda na
gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (art. 3, art. 5 i art. 10) rowniez
uzasadniata oddalenie powddztwa. Niezaleznie od réznic Kkolorystycznych
w wygladzie stacji paliw stron, wystepujg takze roznice architektoniczne.
Mianowicie stupy na stacjach powoda sg prostokgtne, a na stacjach pozwanego
okragte. W tych okolicznosciach przecietny konsument, ktorym zasadniczo bedzie
kierowca, nawet w porze nocnhej czy tez podczas pochmurnej wzglednie
deszczowej pogody, bez watpienia odrozni stacje obu stron. Przecietny konsument
to osoba, ktéra jest dostatecznie dobrze poinformowana, uwazna i ostrozna. Sad
w ramach tak okreslonego modelu przecietnego konsumenta, majgc na wglgdzie
zgromadzony materiat dowodowy, dokonat samodzielnie oceny, czy wyglad stacji
pozwanego moze wprowadza¢ w btgd. Wskazat, ze obecnie przecietny konsument
- kierowca korzysta ze smartfonow, a takze nawigacji, ktére pozwalajg sprawdzic,

gdzie okreslona stacja paliw sie znajduje.

Badajgc roszczenie nr 5 z pierwotnego pozwu, zmodyfikowanego w pismie
procesowym z dnia 23 listopada 2017 r. Sad pierwszej instancji rowniez nie znalazt
podstaw do jego uwzglednienia. Przede wszystkim bowiem pozwany w listopadzie
2017 r. przemalowat swoje stacje paliw i nie korzysta juz z kolorystyki zblizonej do
stacji powoda. Poza tym dtugotrwatos¢ poprzedniego postepowania wskazuje, ze
proces byt wyjgtkowo skomplikowany pod wzgledem prawnym i naruszenie przez
pozwanego znakdéw towarowych powoda oraz dopuszczenie sie przez pozwanego
czynow nieuczciwej konkurencji nie byto oczywiste. Niezaleznie od tego strona
powodowa w ogoéle nie wykazata jakiejkolwiek pomyiki klientdw wywotanej
dziataniami pozwanego i w konsekwencji nie wykazata potrzeby publikacji
ogtoszen w zgdanym wymiarze. Strona powodowa nie powotywata sie na utrate
klienteli, czy tez na ostabienie renomy prowadzonego przez nig przedsiebiorstwa,
jako nastepstw czyndéw nieuczciwej konkurencji pozwanego, a jedynie na to,

ze hipotetycznie mogto do tego dojsc.

Zaskarzonym wyrokiem Sad Apelacyjny w (...) oddalit apelacje strony
powodowej, ktdéra obejmowata rozstrzygniecie Sgdu Okregowego 0 roszczeniu

publikacyjnym z pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 r. (zmodyfikowanego w pismie
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procesowym z dnia 23 listopada 2017 r.) oraz 0 roszczeniach z rozszerzonego

powodztwa zawartych w piSmie procesowym z dnia 23 listopada 2017 r.

Sad drugiej instancji nie podzielit zarzutow apelacyjnych skierowanych
przeciwko podstawie faktycznej rozstrzygniecia Sadu pierwszej instancji. Podkreslit,
ze przedmiotem ochrony znakiem towarowym R — [...], z ktdrego powdd wywodzi
roszczenia zawarte w rozszerzonym powodztwie, jest uprawnienie do uzywania
przez niego wyfgcznie koloru zielonego na istotnych elementach wystroju stacji
paliw i jest to renomowany znak towarowy. Zwrécit tez uwage, ze w pierwotnym
pozwie powod domagat sie zakazania pozwanemu uzywania dla oznakowania
stacji paliw, sSwiadczonych przez niego ustug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw
ptynnych, zielono- zé6ttej kombinacji koloréw, w ktérej - w ogdélnym wrazeniu - bez
wzgledu na zastosowanie innych kolorow, w tym koloru biatego, dominujgcym jest
kolor zielony, a kolor zétty uzupetniajgcy, a zatem w momencie wniesienia pozwu
kolory uzupetniajgce inne niz zotty nie byly jeszcze elementem wizerunku stacji
benzynowych powoda. W tej sytuacji powod wskazujgc nowy przedmiot ochrony
obejmujgcy kompozycje kolorystyczng z dominujgcym kolorem zielonym i
uzupetniajgcymi kolorami innymi niz zétty powinien byt wykaza¢ zasadnosc¢ tego
rodzaju nowych roszczen. W szczegdlnosci powinien udowodni¢, od kiedy nowa
odswiezona kolorystyka jego stacji uzyskata w obrocie zdolnos¢ odrézniajgca
zwigzang z wykorzystywanym tego rodzaju oznaczenia kolorystycznego lub takich
znakéw towarowych. W efekcie powdd nie wykazat, ze jego stacje benzynowe sg
rozpoznawane rowniez poprzez te kolory uzupetniajgce kolor zielony jako

dominujgcy.

Sad Apelacyjny nie zgodzit sie ze stanowiskiem powoda, iz pomimo zmiany
przez pozwanego kolorystyki stacji benzynowych nadal budzi ona skojarzenia ze
stacjami powoda i jego znakami towarowymi, poniewaz zabieg pozwanego
sprowadzit sie do uzycia koloru z pogranicza zielonego i zb6itego, ktéry w ocenie
powoda nadal miesci sie w barwie zielonej. Sgd wskazat, ze w zatlgczonej
przez powoda prywatnej ekspertyzie, sporzgdzonej na jego zlecenie, prof. dr hab.

K. P. okresla obecny kolor stacji pozwanego jako oliwkowy, a nie zielony.
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Analizujgc roszczenia powoda, objete rozszerzonym pozwem z dnia
23 listopada 2017 r., na gruncie ustawy - Prawo witasnosci przemystowej, Sad
drugiej instancji stwierdzit, ze pozwanemu nie mozna zakaza¢ uzywania koloru
zielonego w innym odcieniu niz odcien stosowany przez powoda, a jesli chodzi
o inne kolory uzywane przez powoda w kompozycji z kolorem zielonym, takie jak
biaty, szary i srebrny, to pozwany juz wczesniej je stosowat na elementach
architektonicznych swoich stacji. Sgd Apelacyjny odwotat sie do orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (TSUE) wywodzgc, ze prawnej
ochronie podlega tylko taka kombinacja koloréw, ktéra jest precyzyjnie
zdefiniowana co do odcieni koloréw, obejmuje precyzyjnie wskazane proporcje

koloréw oraz stanowi Scisle okreslony uktad (rozmieszczenie) kolorow.

Sad odwotawczy zakwestionowat stanowisko Sgdu Okregowego w zakresie,
w jakim w ramy konstrukcji modelu przecietnego konsumenta - kierowcy wigczyt
dodatkowg ceche w postaci postugiwania sie przez kierowcéw smartfonem lub
nawigacjg przy wyborze stacji benzynowych. Wskazat, ze nie ma podstaw do
przyjmowania innego modelu przecietnego konsumenta niz ten, ktory zostat
wypracowany w poprzedniej sprawy i przedstawiony w uzasadnieniu wyroku Sadu
Najwyzszego z dnia 27 wrzesnia 2017 r., w ktérym stwierdzono, ze docelowa grupa
klientow stron, odbiera ogding kolorystyke stacji, nie precyzujgc detali kompozyciji
i w efekcie zdolnos¢ odréznienia odcieni koloréw zoéttego i zielonego jest niewielka,
zwtaszcza, ze nie istnieje mozliwo$¢ bezposredniego poréwnywania stacji stron
i przecietny konsument bedzie polegat na niedoskonatym obrazie stacji jaki

zachowat w pamieci.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego przedstawiona przez Sad Okregowy
konstrukcja konsumenta nie miata wptywu na prawidtowosé merytoryczng
rozstrzygniecia. W kwestii wtasciwego paradygmatu przecietnego konsumenta
Sad Apelacyjny przeprowadzit witasng ocene faktyczng i prawng, podnoszgc
w pierwszym rzedzie, ze test przecietnego konsumenta nie jest testem
statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przecietnego konsumenta
w danym przypadku sad musi polega¢ na witasnej umiejetnosci oceny ryzyka
konfuzji. W tym celu nie jest potrzebny dowdd z opinii biegtego sgdowego, ktéry

sam jest tez konsumentem. Sad ,wciela sie” w modelowego odbiorce okreslonych
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towarow i ustug, przy czym tego typu odbiorca jest osobg nalezycie poinformowang
i uwazng oraz racjonalng. Sad drugiej instancji we wtasnym zakresie dokonat tzw.
testu pamieci niedoskonatej i stwierdzit, Zze nie zachodzi tez posrednie ryzyko
konfuzji. Mianowicie, po zmianie przez pozwanego kolorystyki prowadzonych stacji,
uwazny konsument nie skojarzy stacji pozwanego z powodem. ROznice s3
widoczne juz z drogi, a tym bardziej na same;j stacji i sg wyrazne rowniez dla klienta,
ktéry wykazuje sie przeciethg uwaga, a nie wyzszym jej poziomem wynikajgcym
z wykorzystywania smartfonu i nawigaciji, tak jak przyjgt Sgd Okregowy. Powdd
stosuje swoje znaki towarowe nie tylko na stacji paliw, ale takze na sprzedawanych
na stacjach paliw produktach i w opisie swiadczonych ustug, natomiast pozwany
nie sprzedaje wiasnych produktéw i nie oznacza ich swoimi znakami towarowymi;

nie zostato tez wykazane, ze pozwany sprzedaje produkty powoda.

Za prawidtowe Sad drugiej instancji uznat oddalenie powoddztwa réwniez
w zakresie zawartego w powodztwie rozszerzajgcym zgdania zakazu uzywania
Zielonego podswietlenia i oswietlenia bezbarwnego zielonych lub zielono-zoitych
powierzchni stacji paliw. Jesli chodzi o stosowanie podswietlenia zielonego, to takie
zgdanie zostato uznane za bezzasadne w poprzedniej sprawie pomiedzy stronami,
co znalazto wyraz w reformatoryjnym wyroku Sadu Najwyzszego z dnia
27 wrzesnia 2017 r., IV CSK 674/16. Z kolei zakaz uzywania oswietlenia
bezbarwnego zmierza do tego, aby pozbawi¢ pozwanego mozliwosci o$wietlania
swoich stacji. W istocie wiec celem powoda jest monopolizacja koloru zielonego

w potgczeniu z jakimkolwiek innym kolorem i w jakiejkolwiek proporciji.

Oceniajgc roszczenia powoda na podstawie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Sgd drugiej instancji rowniez nie znalazt argumentéw do
ich uwzglednienia. Wskazat, ze przemalowanie przez pozwanego stacji na kolor
oliwkowy nie moze by¢ uznane za dziatanie sprzeczne z dobrymi obyczajami
w rozumieniu art. 3 tej ustawy. Zresztg brak ryzyka konfuzji jest rbwnoznaczny ze
stwierdzeniem braku dokonania czyndéw nieuczciwej konkurencji. W sSwietle
prawomocnego rozstrzygniecia w sprawie VIII GC (...) pozwany mogt w dalszym
ciggu uzywacé kompozycji kolorystycznej z wykorzystaniem koloru ciemnozielonego

i z6ttego, o ile kolor ciemnozielony zajmowat nie wiecej niz 40% powierzchni.



14

W odniesieniu do roszczenia nr 5 z pierwotnego pozwu, W wersji
zmodyfikowanej w pisSmie procesowym z dnia 23 listopada 2017 r.,
Sad odwotawczy wyjasnit, Zze nakazanie pozwanemu ziozenia w prasie
oswiadczenia o zgdanej przez powoda tresci nie odpowiada brzmieniu
rozstrzygniecia, ktére zapadio w sprawie zakonczonej prawomocnym wyrokiem
Sadu Okregowego w B. z dnia 30 listopada 2015 r., zmodyfikowanym wyrokiem
Sadu Najwyzszego z dnia 27 wrzesnia 2017 r. Powdd znajgc tresé tego
rozstrzygniecia i bedac reprezentowany przez profesjonalnych petnomocnikdéw nie

dostosowat do niego zgdania publikacyjnego.

W skardze kasacyjnej strona powodowa zaskarzajgc w catosci wyrok Sadu
drugiej instancji, wniosta o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania, ewentualnie o jego uchylenie i uwzglednienie w catosci apelaciji.
Zarzucita naruszenie prawa materialnego, tj.: I. art. 6 k.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt
2i3 pw.p, art. 10 ust. 1, art. 5 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez ich niewtasciwe
zastosowanie wynikajgce z bftednego utozsamienia przez Sad drugiej instancji
zakresu dochodzonych roszczen zakazowych z ,przedmiotem ochrony”
wskazywanym przez powoda, co w konsekwencji doprowadzito do obcigzenia
powoda przez Sad ciezarem dowodzenia szeregu okolicznosci, ktére nie powinny
by¢ w ogdle brane pod uwage przy ocenie zasadnosci jego roszczen i co stanowito
podstawe oddalenia dochodzonych roszczen w catosci; Il. art. 296 ust. 1 p.w.p.
wzw. z art. 285 p.w.p. i art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. przez ich btedng wyktadnie
i oddalenie roszczeh powoda o zakazanie naruszania praw do znaku towarowego
i oznaczania z uwagi na przyjecie przez Sad Apelacyjny, ze konieczne jest
ograniczenie zakazu wytgcznie do precyzyjnie okreslonego oznaczenia, uzywanego
przez pozwanego w dacie wyrokowania, z pominieciem oceny zagrozenia
wystgpienia naruszen, co powinno by¢é decydujgcym czynnikiem w ocenie
zasadnosci tych roszczen; Ill. art. 296 ust. 2 pkt 21 3 p.w.p., art. 10 ust. 1, art. S i art.
3 ust. 1 u.z.nk. przez ich niewlasciwe zastosowanie i dokonanie oceny
podobienstwa oznaczeh stron bez ustalenia wtasciwego dla niniejszej sprawy
modelu przecietnego konsumenta - kierowcy Kkorzystajgcego ze stacji paliw,
a zamiast tego przyjecie wytgcznie percepcji Sgdu orzekajgcego w sprawie; IV. art.

296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., art. 10 ust. 1 i art. 5 u.z.n.k. przez ich niewfasciwe
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zastosowanie wynikajgce z: a) niedokonania przez Sgd Apelacyjny catosciowej
oceny porownywanych oznaczen stron; b) odmowy zastosowania reguty wzajemne;j
zaleznosci w sytuacji, gdy poréwnywane oznaczenia stron stuzg do oznaczenia
tych samych towaréw i ustug; c) przyjecia, ze dla przyznania ochrony powdd
powinien wykazac istnienie wiekszego niz przecietne ryzyka wprowadzenia w btad,
podczas gdy stwierdzenie przez Sad istnienia jakiegokolwiek ryzyka wprowadzenia
w btad powinno skutkowac przyjeciem, ze doszto do naruszenia praw i intereséw
powoda; d) pominiecia, w dokonanej przez Sad Apelacyjny ocenie poréwnawczej
oznaczen analizy, tego, czy kwestionowane oznaczenie pozwanego moga
powodowacC ryzyko tzw. posredniego wprowadzenia w bigd (1. sytuacji, gdy
przecietny konsument odréznia znaki towarowe/oznaczenia stron, jako oznaczenia
towardw lub ustug pochodzgcych od réznych przedsiebiorcow, lecz ze wzgledu na
podobienstwa porownywalnych oznaczen i identycznos¢ ustug moze zasadnie
przypuszczaé, ze pozwany uzywajgcy oznaczenia podobnego do oznaczenia
uzywanego przez powoda pozostaje z nim w 2zwigzkach organizacyjnych,
gospodarczych lub prawnych), ktére stanowi rownorzedng forme sankcjonowanego
na gruncie wskazanych przepisbw wprowadzenia w bfad; V. art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.p. przez btedng wyktadnie przestanki ,ryzyka skojarzen” i nieprzeprowadzenie
oceny ryzyka skojarzen prowadzgcych do naruszenia znaku renomowanego,
ti. niedokonanie odrebnej oceny podobienstwa uwzgledniajgcej renome znakdéw
towarowych powoda i ich dominujgcych cech, czyli koloru zielonego, a w zamian
automatyczne zastosowanie tych samych kryteriow i wnioskowania, jakie zostato
przeprowadzone przez Sad w ramach oceny ryzyka konfuzji z art. 296 ust. 2 pkt 2
p.w.p.; VI. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego btedng wyktadnie przejawiajgcq sie w: a)
uznaniu przez Sad, ze dla naruszenia dobrych obyczajéw w rozumieniu tego
przepisu niezbedne jest wprowadzenie w btad; b) nieuwzglednieniu, Zze
naruszeniem dobrych obyczajow w rozumieniu tego przepisu jest dziatanie
pozwanego polegajgce na podjeciu dziatan majgcych wywotaé wrazenie
zastosowania sie do wydanego przeciwko niemu prawomocnego orzeczenia
sgdowego, ktére jednak w istocie nie zmierzajg do spetnienia celu orzeczonego
zakazu; VII. art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 ust. 1, art. 5i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

przez ich btedng wyktadnie i oddalenie w cato$ci zgdan publikacyjnych zgtoszonych
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w pozwie, w jego pierwotnym brzmieniu, jak i zadan publikacyjnych zawartych
w pidmie stanowigcym rozszerzenie powoddztwa z uwagi na bezzasadne przyjecie
przestanek negatywnych dla zasgdzenia tych roszczen, w sytuacji gdy przestanki te
nie dajg podstaw do oddalenia tych roszczeh w catosci, a co najwyzszej do

ograniczenia tresci i/lub formy zgdanych publikaciji.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

I. W uchwale z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA 1-4110-1/2020, Sad Najwyzszy
wyjasnit, ze sprzecznos¢ sktadu sadu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt
4 k.p.c. zachodzi takze wtedy, gdy w skfadzie sadu bierze udziat osoba powotana
na urzad sedziego Sgdu Najwyzszego na wniosek Krajowej Rady Sgdownictwa
uksztattowanej w trybie okreslonym przepisami ustawy z 2017 r. o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sgdownictwa oraz niektorych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3),
przy czym stwierdzit, ze przyjeta wyktadnia nie ma zastosowania do orzeczen,

wydanych przez Sad Najwyzszy, przed dniem podjecia tej uchwaty.

Postanowienie o przyjeciu skargi kasacyjnej do rozpoznania zapadto w dniu
9 stycznia 2020 r. (k. 1516), w zwigzku z czym, nie wystepuje problem wadliwosci
tamtego postepowania, ktére mogtoby mie¢ wptyw na prawidtowos¢ postepowania

przed Sgdem Najwyzszym, po przyjeciu skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Wskazane przez pozwanego w zatgczniku do rozprawy z dnia 11 czerwca
2021 r. okolicznosci, dotyczgce prowadzenia postepowania w przedmiocie
wygasniecia znakow towarowych, z ktorych powdd wywodzi dochodzone w tej
sprawie roszczenia i wydanych w tym przedmiocie przez Kolegium Orzekajgce
Urzedu Patentowego RP decyzji, nie mogly zosta¢ uwzglednione, gdyz Sad
Najwyzszy jest sgdem prawa i nie prowadzi postepowania dowodowego.
Zgodnie z art. 398" § 2 k.p.c. w postepowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne
powotanie nowych faktéw i dowoddéw, a Sgd Najwyzszy jest zwigzany ustaleniami

faktycznymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego orzeczenia.

Il. Skarga kasacyjna zastugiwata na uwzglednienie w zakresie dotyczgcym
roszczenia nr 5 z pierwotnego pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 r., w wersji

zmodyfikowanej w pismie procesowym z dnia 23 listopada 2017 r.
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Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. w razie dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostat zagrozony Ilub
naruszony, moze zgda¢ m. in. ziozenia jednokrotnego Ilub wielokrotnego
oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie. Z przepisu tego
jednoznacznie wynika, ze w razie gdy interes przedsiebiorcy zostat co najmniej
zagrozony, przedsiebiorcy temu co do zasady przystuguje roszczenie publikacyjne,
takze w przypadku, gdy zostaty uwzglednienie roszczenia o zaniechanie
niedozwolonych dziatan (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.) oraz o usuniecie skutkéw
niedozwolonych dziatan (art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.). Zatem uwzglednienie co do
zasady roszczenia publikacyjnego, gdy zostaly uwzglednione roszczenia
0 nakazanie zaniechanie naruszen i usuniecia ich skutkéw, nie jest uzaleznione od
dyskrecjonalnej wiadzy sgdu orzekajgcego. W art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.nk.
ustawodawca nie postuzyt sie formutg ,sad moze” (por. np. art. 24 § 1 k.c. w zw.
z art. 448 k.c.). Okolicznos¢, ze w sprawie zostato wykazane jedynie zagrozenie
interesu przedsiebiorcy, a nie takze jego naruszenie, ma wptyw na zakres, w jakim
roszczenie publikacyjne zostanie uwzglednione, ale nie moze stanowi¢ argumentu
dla pozbawienia poszkodowanego - co do zasady - roszczenia publikacyjnego;
podobnie zresztg jak w przypadku, gdy po dopuszczeniu sie czynu nhieuczciwej

konkurenciji sprawca usuwa skutki tych czynéw.

W orzecznictwie zostato juz wyjasnione, ze roszczenie to petni funkcje
wychowawczg, prewencyjng, kompensacyjng oraz informacyjng (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 2 pazdziernika 2007 r., Il CSK 289/07, OSNC 2008, nr 12,
poz. 140).

W sprawie zostato wykazane, iz pozwany dopuscit sie czynu nieuczciwej
konkurencji bowiem dopiero w listopadzie 2017 r., w zwigzku z wyrokiem Sagdu
Najwyzszego z dnia 27 wrzesnia 2017 r., sygn. akt IV CSK 674/16, przemalowat
stacje paliw prowadzong w B. przy ul. (...), a wcze$niej, w tym takze w chwili
whniesienia pozwu, wykorzystywat kompozycje kolorow zielonego jako
dominujgcego i zottego jako uzupetniajgcego, w ktérej kolor zielony zajmowat
ponad 40% powierzchni elementéw tej stacji. W konsekwencji, co do zasady,
stronie powodowej przystugiwato roszczenie publikacyjne. Nie mogto nastgpic jego

oddalenie takze z tego wzgledu, ze orzeczenie w sprawie zakonczonej wyrokiem
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Sadu Najwyzszego z dnia 27 wrzesnia 2017 r., IV CSK 674/16, w zakresie zgdan nr
1i 2 z pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 r., dotyczyto takze stacji paliw pozwanego
prowadzonej w B., zas pozwany usungt skutki czynu nieuczciwej konkurencji i

dokonat w toku niniejszego procesu zmiany kolorystki tej staciji.

Jakkolwiek w sprawie VIII GC (...), jeszcze na jego wczesniejszym etapie
powddztwo w zakresie roszczenia publikacyjnego (fgcznie z zgdaniem zaptaty na
wskazany cel spofeczny) zostato oddalone i w tej czesci wyrok Sgdu Okregowego
w B. z dnia 22 lutego 2008 r. uprawomocnit sie wobec braku wniesienia przez
strone powodowg apelacji, ale nalezy zauwazy¢, ze roszczenie to, w podstawie
faktycznej powodztwa, nie obejmowato stacji paliw w B. przy ul. (...). Nadto z
ustalen faktycznych wynika, ze w 2008 r. pozwany zakonczyt przebudowe tej stacji
(uzyskujgc pozwolenie na jej uzytkowanie decyzjg z dnia 18 wrzesnia 2008 r. - k.
333) i dopiero we wrzesniu 2009 r. strona powodowa powzieta wiedze odnosnie do
funkcjonowania na rynku stacji paliw w B. przy ul. (...) oraz stosowania na niej przez

pozwanego inkryminowanej kolorystyki.

Sad, w ramach dyskrecjonalnej wiadzy, ma wptyw na to, w jakim zakresie
zgtoszone Zzgdanie publikacyjne w konkretnym stanie faktycznym zostanie
uwzglednione (co do zakresu, tresci i formy), by nie stanowito dla zobowigzanego
nadmiernej represji. W szczegdlnosci, w razie zadania ziozenia stosownego
oswiadczenia w prasie nalezy mieC na uwadze zasieg podmiotowy i terytorialny,
w ktéorym mozna méwi¢ co najmniej o zagrozeniu interesu przedsiebiorcy czynem

nieuczciwej konkurencji sprawcy.

W orzecznictwie przyjmuje sie, ze tres¢ i forma oswiadczenia, o ktérym
stanowi art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., powinna by¢ ,odpowiednia”, tj. uwzgledniac
racjonalnie pojmowanie kryterium celowosci, a wiec realizujgc cel, jakim jest
zapewnienie pokrzywdzonemu, rzeczywistej i odpowiedniej satysfakcji, przy
uwzglednieniu zakresu i sposobu dziatania pozwanego oraz proponowanych przez
powoda srodkow usuniecia skutkdbw naruszenia, co prowadzi do wniosku, ze sad
moze ksztattowa¢ tre$¢ oswiadczenia takze przez uscislenie sformutowan

(zob. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 13 kwietnia 2007 r., | CSK 28/07, nie publ.,
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z dnia 11 lutego 2011 r., | CSK 334/10, nie publ. oraz z dnia 17 maja 2013 r., | CSK
499/12, nie publ.).

W efekcie powddztwo w tym zakresie nie mogto zosta¢ oddalone réwniez na
tej podstawie, ze treS¢ roszczenia publikacyjnego nie zostata dostosowana
do rozstrzygniecia wydanego w sprawie zakonczonej wyrokiem Sgdu Najwyzszego
z dnia 27 wrzesnia 2017 r., IV CSK 674/16.

Z tych wzgleddéw, w tej czesci, Sad Najwyzszy orzekt na podstawie art. 398%°
§ 1 k.p.c., a o kosztach postepowania kasacyjnego na podstawie art. 108 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 3982 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c.

Ill. Skarga kasacyjna w czesci dotyczgcej rozstrzygniecia w przedmiocie
roszczen zawartych w rozszerzonym powodztwie z dnia 23 listopada 2017 r. nie

zastugiwata na uwzglednienie.

W pierwszym rzedzie nalezy jednak wskazac, ze w podstawach kasacyjnych,
w ramach zarzucanego uchybienia prawu materialnemu, skarzgcy powotuje
rbwnoczesnie przepisy ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej i ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (podstawy kasacyjne nr |- V),
gdy tymczasem zakres normatywny, przestanki i cele obu ustaw nie sg identyczne.
Zgodnie bowiem z art. 2 p.w.p. zwalczanie nieuczciwe] konkurencji reguluje
odrebna ustawa. W orzecznictwie wyjasniono juz, ze cele obu ustaw sg inne.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu przede wszystkim
ochrone rynku przed nieuczciwymi dziataniami zaktdcajgcymi gre rynkowa,
w interesie publicznym, przedsiebiorcéw i klientow (art. 1 u.z.n.k.), w tym ochrone
uprawnienia do korzystania z wypracowanej sity atrakcyjnej przedsiebiorstwa,
zas prawo wiasnosci przemystowej chroni prawa wynikajgce z rejestracji m.in.
znaku towarowego. Jednak fakt takiej rejestracji na rzecz uprawnionego nie
wylgcza w stosunku do niego ochrony innego podmiotu na gruncie ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bowiem w Swietle tej ustawy ocenie podlega
nie tyle zarejestrowany znak, lecz spos6b jego uzycia w obrocie gospodarczym
(zob. wydane pod rzgdem ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, orzeczenie Sgdu Najwyzszego z dnia 4 maja 1932 r., Rw
521/32, nie publ.; wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 11 lipca 2002 r., | CKN 1319/00,



20

OSNC 2004, nr 5, poz. 73, z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, nie publ.,
z dnia 12 pazdziernika 2005 r., Il CK 160/05, nie publ., z dnia 23 pazdziernika
2008 r.,, V CSK 109/08, nie publ., z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 231/08,
nie publ., postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 30 wrzesnia 1994 r., Ill CZP
109/94, nie publ.).

Oczywiscie dopuszczalne jest dochodzenie kumulatywnej ochrony z obu
ustaw, ale woéwczas poszczegdlne podstawy kasacyjne powinny byC¢ oparte
odrebnie na przepisach tych ustaw. Poza tym, strona powodowa w czesci podstaw
kasacyjnych (nr | i Ill) niestusznie utozsamia ochrone znaku towarowego
realizowang z art. 296 ust. 2 pkt 2 i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyz w ostatnim
przypadku ochrona ta, jako wywodzona z renomowanego znaku towarowego,

ma szerszy zakres, anizeli w pierwszym przypadku.

S3 to jednak nieprawidtowosci strukturalne podstaw kasacyjnych, ktére same
w sobie nie uzasadniaty oddalenia skargi kasacyjnej. Rozpoznajgc merytorycznie
skarge kasacyjng Sad Najwyzszy analizowat przedstawione podstawy kasacyjne

odrebnie na gruncie wskazanych w tych podstawach przepiséw obu ustaw.

Druga kwestia, w kontekscie eksponowanych w skardze kasacyjnej podstaw,
ktéra wymaga doprecyzowania, dotyczy stanu prawnego, wedtug ktérego podlegajg
ocenie zgtoszone roszczenia. Otéz stosownie do art. 3 ustawy z dnia 20 lutego
2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. poz. 501),
do oceny stosunkéw cywilnoprawnych, ktdre powstaty przed dniem wejscia w zycie
tej noweli (dnia 16 marca 2019 r.), stosuje sie przepisy dotychczasowe, chyba
ze skutki tych stosunkéw nastgpity po wejsciu w zycie tej noweli. Z uwagi wiec na to,
ze skutki, z ktorych strona powodowa wywodzi roszczenia, miaty miejsce przed
wejsciem w zycie powotanej noweli, w sprawie bedg miaty zastosowanie przepisy

ustawy - Prawo witasnosci przemystowej w brzmieniu sprzed 16 marca 2019 r.

1. Sad drugiej instancji w odniesieniu do roszczen zgtoszonych
w rozszerzonym powodztwie dokonat prawidtowej oceny rozktadu ciezaru dowodu,
z uwzglednieniem kwestii, ktore zostaty juz przesgdzone w zakonczonej
prawomocnie sprawie o sygn. akt VIl GC (...), w tym szczegdlnosci w przedmiocie

kwalifikacji znakéw towarowych strony powodowej jako renomowanych oraz co do
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zakresu naruszen, jakich dopuscit sie pozwany w zwigzku z wykorzystaniem do
wizerunku prowadzonych stacji paliw koloru zielonego, co do ktérego stronie
pozwanej przystugujg uprawnienia wynikajgce z zarejestrowanych znakow
towarowych. Podnoszgc zarzut naruszenia art. 6 k.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2i 3
p.w.p. oraz art. 10 ust. 1, art. 5 iart. 3 ust. 1 u.z.n.k., skarzagcy - co réwniez wynika
z uzasadnienia tej podstawy kasacyjnej - skoncentrowat sie na peryferyjnym
i oderwanym od catosci fragmencie rozwazan prawnych Sgdu drugiej instancji
dotyczacych powigzania, w konstrukcji roszczen sformutowanych w pismie
procesowym z dnia 23 listopada 2017 r., sStosowanej przez pozwanego kompozycji
kolorystycznej stacji paliw z kolorami uzupetniajgcymi innymi niz kolor Zzotty.
W Swietle klarownych w tej materii wyjasnien Sadu drugiej instancji byta to
dodatkowa podstawa oddalenia roszczen objetych rozszerzonym powddztwem.
Natomiast uwypuklenia wymaga, ze zasadniczg przyczyng oddalenia powddztwa
w zakresie opartym na przepisach ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej byto
stwierdzenie braku podobienstwa pomiedzy stacjami obu stron i w konsekwenc;ji
braku zagrozenia wystgpienia konfuzji, po tym jak pozwany jesienig 2017 r.
przemalowat prowadzone stacje paliw, w tym stacje w B. przy ul. (...). Powyzszy
zarzut kasacyjny powoda miatby wiec znaczenie, ale dopiero przy zatozeniu, ze po
przemalowaniu stacji zastosowany przez pozwanego jako dominujgcy kolor jest
podobny do koloru, co do ktérego powdd uzyskat prawo ochronne z
zarejestrowanych znakow towarowych. Wobec tego jednak, ze pozwany po
przemalowaniu jesienig 2017 r. stacji benzynowych nie stosuje juz koloru zéttego w
kompozycji z dominujgcym kolorem, zas powdd w rozszerzonym powddztwie
eksponuje inne kolory jako elementy uzupetniajgce kolor dominujgcy, to na
powodzie spoczywat, zgodnie z ogdlnymi regutami procesowymi, ciezar wykazania
podobienstwa pomiedzy stacjami stron, gdyz na podstawie prawomocnego wyroku
w tamtej sprawie strona powodowa uzyskata ochrone w zakresie stosowania
kompozycji kolorow zielonego i zottego, z dominacjg w okreslonej proporcji koloru
zielonego.

Odnotowania wymaga, ze przedmiotem dochodzonej ochrony, w ramach

rozszerzonego powodztwa, nie jest jednak sam kolor jako znak towarowy,

ale wizerunek stacji benzynowej/benzynowych z jej elementami pomalowanymi
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dominujgcym kolorem w kompozycji z innymi wskazanymi kolorami jako
uzupetniajgcymi. W powotanym wyroku z dnia 21 pazdziernika 2010 r., IV CSK
231/10, Sad Najwyzszy wskazat, ze zgdana przez powoda ochrona nie moze byc¢
udzielona samemu kolorowi zielonemu jako elementowi skladowemu znaku
towarowego, ktorego ta ochrona dotyczy, w sytuacji gdy kolor ten od poczatku
tamtego procesu byt tgczony z kolorem zoéttym, a zatem nie ma uzasadnionego
powodu, aby pozwany nie mogt w ogole zastosowac koloru zielonego w kompozycji
z innymi kolorami. Z tej przyczyny skoro powdd w rozszerzonym powoddztwie
ochrone wizerunku prowadzonych stacji benzynowych wigzat ze stosowanym
przez pozwanego kolorem dominujgcym w powigzaniu z innymi kolorami jako
uzupetniajgcymi, wsrod ktérych nie byto koloru zéttego, to tym samym obcigzat go
dowdd, ze nowe zestawienie barw, w stosunku do tej, co do ktérej uzyskat
ochrone na podstawie powotanego wyroku sgdowego w sprawie VIII GC (...),
narusza jego prawo do wytgcznego uzywania znaku towarowego, w szczegdlnosci,
ze nowa kompozycja koloréw (zestawienie barw) stosowana przez pozwanego nie

ma zdolnosci odrozniajgcej w stosunku do stacji powoda.

W zwigzku z szerszym zakresem ochrony z ustawy - Prawo wifasnosci
przemystowej opartej na renomowanym znaku towarowym w stosunku do ochrony
réwniez wywodzonej z zarejestrowanego znaku towarowym, ale nie renomowanego,
analize zarzutéw kasacyjnych naruszenia prawa materialnego trzeba rozpoczgé
od oceny roszczen powoda, ktérych zrodtem jest art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
i wzajemnego stosunku ochrony unormowanej w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.
Zgodnie tymi przepisami, w wersji majgcej zastosowanie w tej sprawie, naruszenie
prawa ochronnego na znak towarowy, uzasadniajgcym dochodzenie roszczen,
o ktérych mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p., polega na bezprawnym uzywaniu
w obrocie gospodarczym: znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towardw identycznych lub podobnych, jezeli
takie uzywanie spowodowa¢ moze wsrdd czesci odbiorcow btgd polegajgcy
w szczegoblnosci na skojarzeniu miedzy znakami (art. 296 ust.2 pkt 2 p.w.p.);
znaku identycznego Iub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie

moze przyniesC uzywajgcemu nienalezng korzyS¢ lub jest szkodliwe dla
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odrozniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego (art. 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p.).

Po przemalowaniu stacji benzynowych, pozwany nie stosuje juz
w kolorystyce prowadzonych stacji jako dominujgcego koloru identycznego
z dominujgcym kolorem zielonym stosowanym przez strone powodowg, a zatem
w gre moze wchodzi¢ ocena podobienstwo (w rozumieniu art. 296 ust. 2 i 3 p.w.p.)
pomiedzy kolorami dominujgcymi w wystroju tych stacji stosowanymi przez strony,

a w konsekwencji i podobienstwa stacji obu stron.

Pojeciem podobienstwa postugujg sie nie tylko nauki prawne, w tym
wypadku czesciej pod postacig analogii (argumentum a simile), ale takze inne nauki,
jak np. matematyka, biologia, chemia czy filozofia, przy czym w naukach
matematyczno-przyrodniczym o podobienstwie decydujg Sciste i state kryteria ujete
w modelowym i abstrakcyjnym module wzorcowym. Na gruncie prawnym,
ze wzgledu na wielo$¢ sytuacji faktycznych, ktérych nie sposdb ujg¢c w Sciste
prawidta, pojecie podobienstwa moze by¢ skonkretyzowane w poszczegdinych
sprawach i w celu dookreslenie ustawowego pojecia podobienstwa albo jego
braku pomiedzy znakami towarowymi, nalezy uwzglednia¢ takze catoksztatt
czynnikdw spoteczno - gospodarczych i psychologicznych. Dlatego nie jest
miarodajne izarazem pomocne odwotywanie sie do rozumienia pojecia

podobienstwa na gruncie innych nauk.

Przepisy ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej nie zawierajg w ogole
definicji pojecia podobienstwa pomiedzy okreslonymi znakami towarowymi, ani
tez nie dokonujg jego stopniowania, ktére wskazywatoby granice naruszenie praw
uprawnionego ze znaku towarowego. W obu przepisach zostaty podane dalsze
ogolne kryteria, ktore, na kanwie stanu faktycznego konkretnej sprawy,
pozwalajg na dokonanie kwalifikacji okreslonego podobienstwa pomiedzy znakami
towarowymi, jako uzasadniajgcego, bgdz nieuzasadniajgcego udzielenie ochrony

prawnej.

Nie chodzi tutaj jednak o jakiekolwiek podobienstwo pomiedzy znakami
towarowymi. O relewantnym prawnie podobienstwie mozna moéwi¢, gdy danym

znakom towarowym przystugujg tego rodzaju zasadnicze cechy wspdlne -
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ze wzgledu na ilosC i intensywnosc¢ ich wystepowania, w porownaniu z cechami
je roznigcymi - ze znaki te mogg by¢ uznawane za bliskie, paralelne. W przypadku
znakéw towarowych graficznych, takich jak w tej sprawie, oceny ich podobienstwa
nalezy dokonywac przede wszystkim na pftaszczyznie wizualnej oraz opisowo -
jezykowej. Z uwagi na to, ze w tej sprawie ocenie poddawane jest podobienstwo
znakow towarowych, ktérymi sg kolory wystepujgce zaréwno w naturze, jak
i stanowigce wytwor dziatalnosci cziowieka, przy czym elementy twércze nie
wystepujg w takim zakresie, jak w przypadku fantazyjnych znakéw towarowych,

ptaszczyzny wizualna i opisowa oceny podobienstwa majg zasadnicze znaczenie.

Znaki towarowe nalezy porownywac¢ catosciowo i bedg traktowane jako
podobne, gdy z punktu widzenia przecietnego kregu odbiorcow swiadczonych
przez strony towardw i ustug, sg identyczne co najmniej na jednej z ptaszczyzn
tego rodzaju poréwnan. Wobec tego, ze pojecie podobienstwa znakoéw towarowych
ma charakter normatywny, jego ocena prawna w ramach kompetencji
judykacyjnych sadu obejmuje wyktadnie prawa i jego zastosowanie w konkretnym

stanie faktycznym.

Spor miedzy stronami powstat w zwigzku ze stosowaniem przez pozwanego
kolorystyki stacji benzynowych, w tym stacji w B., takze po ich przemalowaniu
jesienig 2017 r., w ktorych sSwiadczony towar jest identyczny z towarem
Swiadczonym przez strone powodowg na jej stacjach benzynowych. W odniesieniu
do towardéw identycznych, gdy znaki towarowe konkurentéw sg co najmniej
podobne, ustawodawca nie wymaga, by znak towarowy przedsiebiorcy
dochodzgcego ochrony byt znakiem renomowanym (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.).
Artykut 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. rozszerza natomiast ochrone przedsiebiorcy, ktory
uzyskat ochrone znaku towarowego renomowanego co do wszelkich towaréw,
a zatem oczywistym jest, ze nie mozna wykluczyé ochrony na tej podstawie
prawnej takze w odniesieniu do towarow identycznych. W takiej jednak sytuacji
poziom podobienstwa obu znakéw towarowych, uzasadniajgcy ochrone, jest
jeszcze nizszy niz podobienstwa, o ktorym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
Co prawda, Sad drugiej instancji dokonujgc oceny roszczen powoda na obu
podstawach prawnych z art. 296 ust. 2 p.w.p. (pkt 2 i 3), nie réznicowat

podobienstwa, ale w zwigzku ze szczegotowym przedstawieniem roznic pomiedzy
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znakami stron po zmianie przez pozwanego kolorystki stacji paliw, w tym stacji w B.,
oraz uwzglednieniem w tej ocenie innych elementdw wizualnie wyraznie
réznicujgcych stacje obu stron, uchybienie to nie miato wptywu na prawidtowos¢

merytoryczng zaskarzonego wyroku.

Przy ocenie wystgpienia prawnie relewantnego podobienstwa pomiedzy
znakami towarowymi nalezy wiec mie¢ na wzgledzie podobienstwo w kontekscie
dalszych przestanek, o ktorych stanowi art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., a mianowicie
chodzi o takie podobienstwo, ktore implikuje ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w btgd, w szczegolnosci poprzez ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
korzystajgcym z pierwszenstwa (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), a przypadku, o ktérym
stanowi art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., chodzi o podobienstwo, ktére moze przyniesc
sprawcy naruszenia nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajgcego
charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego. Na tle regulacji zawartej w tym
przepisie Sad Najwyzszy w dotychczasowym orzecznictwie przyjmowat, ze
w wypadku znaku towarowego renomowanego wystepuje podobienstwo
szczegoblnego rodzaju, polegajgce na niebezpieczehstwie samego skojarzenia
z nim innego znaku, a stopien podobienstwa jest usytuowany na niskim poziomie
i wystarczy, by poOzniejszy znak towarowy przywodzit na mys$l wczesniejszy
renomowany znak towarowy, kojarzyt sie z nim Ilub byt z nim tgczony
w Swiadomosci miarodajnego odbiorcy (por. wyroki z dnia 4 marca 2009 r.,
IV CSK 335/08, z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, BSN 2011, nr 5).
Im szybciej i silniej oznaczenie sprawcy przywotuje na mysl znak towarowy
renomowany, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze aktualne i przyszte uzywanie
przez sprawce podobnego znaku towarowego bedzie skutkowal czerpaniem
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy znaku towarowego
badz tez dziata¢ na szkode tej renomy (zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada
2008 r., C - 252/07). Dziatanie na szkode renomy znaku towarowego moze polegac
na jego ,degradacji’, gdy towary, dla ktéorych sprawca naruszenia uzywa
podobnego oznaczenia, sg odbierane przez klientele w taki sposéb, ze zmniejsza
sie atrakcyjno$¢ tego znaku towarowego (zob. wyrok TSUE z dnia 18 czerwca
2009 ., C - 487).
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Zwazywszy, iz treScig zarejestrowanych znakoéw towarowych jest
kolor zielony (znak towarowy R - [...] k. 5, 875), zielony (w kompozycji
Z uzupetniajgcym kolorem zéttym; znaki towarowe R - [...], R—-[...], R—=[...], k. 5,
187, 190), o okreslonych i wyraznych odcieniach, ktére zostaty uwidocznione w
zatgcznikach graficznych, to podstawe poréwnan z kolorem zastosowanym przez
pozwanego, w ramach roszczen opartych na przepisach ustawy - Prawo wtasnosci
przemystowej, stanowi kolor zielony w takich odcieniach w tym kompozycji z
kolorem zottym oraz ich uktadem na elementach stacji. Z tego punktu widzenia
drugorzedne znaczenie ma okolicznos¢, iz na niektorych stacjach powdd faktycznie
stosuje nieco inne odcienie zieleni oraz w innej kompozycji kolorystycznej i z innymi
kolorami uzupetniajgcymi; okolicznosci te mogg natomiast mie¢ znaczenie przy
ocenie roszczen powoda, ale na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurenciji.

W zwigzku z czym, przedmiotem ochrony uprawnien ze znakéw towarowych
nie jest kazdy odcien koloru zaliczanego do rodziny koloréw zielonych. Nie jest wiec
uprawnione rozszerzenie ochrony, dochodzonej na podstawie przepiséw ustawy -
Prawo wtasnosci przemystowej, poza zakres wynikajgcy ze znakow towarowych.
Stosowanie przez konkurenta zblizonego odcienia koloru w stosunku do tego, ktéry
ucielesnia znak towarowy, ktory uzyskat w dodatku przymiot znaku renomowanego,
niewgtpliwie bedzie uzasadniat kwalifikacje tych kolorow jako podobnych

w rozumieniu, o ktérym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Analizujgc podobienstwa pomiedzy stacjami benzynowymi prowadzonymi
przez strony, w tym stacjg w B., po jej przemalowaniu jesienig 2017 r., nalezy
stwierdzi¢, ze zastosowany przez pozwanego dominujgcy kolor (okreslany tez jako
jasno - zielony, zielono - Zétty, oliwkowy, seledynowy, limonkowy; k. 799-802.
818/2-819, 833-840) rdézni sie wizualnie od koloru zielonego wynikajgcego
z zarejestrowanych znakoéw towarowych (ciemny, butelkowy; k. 5,187, 190, 875).
W pismie rozszerzajgcym powodztwo skarzgcy na okreslenie nowo uzywanego
przez pozwanego Kkoloru postuguje sie zamiennie nazwami koloru zielonego

i zielono-zottego.
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Réznice te stajg sie jeszcze bardziej wyraziste, jesli porbwna sie uzywane
przez strony logotypy, ktére sg réwniez zarejestrowanymi znakami towarowymi
(k. 5/2, 348). W istocie nowy dominujgcy kolor (barwa, odcien) zastosowany przez
pozwanego stanowi mieszanine zielonego i zottego (k. 799,833), ktory w Swietle
stonca bardziej przypomina kolor Zzotty (k. 801); w tym miejscu wymaga
przypomnienia, ze powdd nie uzyskat prawa ochronnego ze znaku towarowego na
kolor zotty, lecz w kompozycji z kolorem zielonym, w ktérej to kompozycji kolor z6tty
wystepuje jako element uzupetniajgcy (k. 5). Oczywiscie w zaleznos$ci o proporciji
obu kolorow, kolor powstaty z ich potgczenia moze przybra¢ barwe bardziej
zblizong do koloru zielonego, w tym stosowanego przez strone powodowa, bgdz
bardziej zblizong do zéttego, a przez to wyraznie kontrastujgcg z kolorem zielonym.
Nie mozna jednak dopatrywac sie podobienstwa pomiedzy dominujgcymi kolorami
stron, ktorymi pokryty takie elementy stacji jak: otok wiaty gtéwnej, stup cenowy
i gzyms budynku sklepu, tylko przez wzglad na to, ze nowy kolor, stosowany przez
pozwanego, zawiera elementy koloru zielonego i zéttego, podobnie jak, co bardziej
oczywiste, nie mozna twierdzi¢, Zze kolor zielony jest podobny do koloréw
niebieskiego lub Zzéttego, z ktérych powstaje kolor zielony. Przede wszystkim
bowiem zasadnicze znaczenie ma ocena powstatej z tego potgczenia, w tym
konkretnym stanie faktycznym, jakosci kolorystycznej, ktéra rézni sie zaréwno od
koloru zielonego, na ktéry powdd uzyskat prawo ochronne ze znakéw towarowych,

jak i koloru zéttego.

Stosowany przez pozwanego odcien dominujgcego koloru w kolorystyce
stacji, w tym stacji w B., jest wiec z pogranicza koloru zielonego i zoitego.
W ramach rodziny koloréw zielonych niewatpliwie stanowi bardziej skrajny odcien
w stosunku do odcienia strony powodowej do tego stopnia, ze nie powoduje
trudnosci w ich rozréznieniu, tym bardziej, ze pozwany nie stosuje juz koloru
zOtego z zielonym, co do kompozycji ktorych stronie powodowej przystuguja
uprawnienia ze znakoéw towarowych (R —[...] i R = [...] k. 5). Oba kolory (zielony i
z6tty) wystepujg w fantazyjnym znaku towarowym stanowigcym logo powoda (k.
5/2). Brak podobiefAstwa pomiedzy dominujgcymi kolorami stron na ptaszczyznie
zmystowej (wzrokowej) potwierdzony zostaje takze w sferze umystowej (intuicyjnej)

wynikajgcej z jezykowego przedstawienia tych kolorow. Z ustalen faktycznych
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wynika, ze nowy kolor jest roznie okreslany, tj. jako odcien jasnej zieleni, zielono -
20ity wpadajgcy w z6tty, oliwkowy, seledynowy, podczas gdy kolor stosowany przez
powoda jest opisywany jako ciemny zielony, butelkowy (intensywna zielen). Zatem
réznice pomiedzy tymi kolorami dajg sie bez trudu ujgé¢ w formie opisowej. Nalezy
tez zauwazy¢, iz wedtug przedstawienia znaku towarowego R — [...] (k. 5, 875,
1143) pylon cenowy jest caty zielony (ciemny) i jest niepodobny do tego, ktéry
znajduje sie na stacji pozwanego w B. (k. 803), czy tez na innych jego stacjach po
ich przemalowaniu (k. 1114,1118).

Niepodobienstwo wizualne pomiedzy tymi kolorami jest szczegodlnie
widoczne, gdy element w kolorze uzywanym przez pozwanego umiesci sie na tle
koloru strony powodowej i vice versa (k. 5 i 799, 800). Jedng z cech koloréw jest
mozliwos¢ tgczenia sie z innymi, skutkiem czego jest powstanie nowych i zarazem

odmiennych koloréw, od stanowigcych ich sktadniki.

Zawarta w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 wrze$nia 2017 r., IV CSK 674/17,
wypowiedz Sgdu Najwyzszego, ze docelowa grupa klientéw stron, odbiera ogding
kolorystyke stacji, nie precyzujgc detali kompozycji i w efekcie mozliwosé
odréznienia odcieni kolorow zéttego i zielonego jest niewielka, zwtaszcza, ze nie
istnieje  mozliwos¢ bezposredniego poréwnywania stacji stron i przecietny
konsument bedzie polegat na niedoskonatym obrazie stacji jaki zachowat w pamieci,
dotyczyta stanu faktycznego tamtej sprawy, bez poréwnywania poszczegdlnych
odcieni zieleni, w tym z odcieniem zastosowanym przez pozwanego po wydaniu
tego wyroku, i wobec tego, z punktu widzenia procesowego, nie mogta wigzacé
w niniejszej sprawie. Nie stanowita tez wyktadni prawa w rozumieniu art. 398%° k.p.c.
Zresztg w dalszej czesci uzasadnienia Sad Najwyzszy stwierdzit, ze pozwany nie
wykazat, by postuzenie sie innymi odcieniami koloru zielonego i zéttego w stosunku
do uzywanych przez powodke pozwolito na dostateczne odrdznianie stacji paliw

stron z perspektywy przecietnego klienta.

Jak juz wzmiankowano wyzej, dla wykluczenia w tej sprawie podobienstwa
pomiedzy stosowanymi przez strony dominujgcymi kolorami w stopniu, ktory
mogtby rodzic¢ ryzyko wprowadzenia w btagd odbiorcéw, w szczegdlnosci w zakresie

ryzyka skojarzenia znaku pozwanego ze znakiem powoda (art. 296 ust. 2 pkt 2
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pw.p.), wzglednie w kontekscie renomowanego charakteru znaku powoda, mogtoby
przynieS¢ pozwanemu nienalezng korzysc¢ lub by¢ szkodliwe dla odrozniajgcego
charakteru, badz renomy tego znaku (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.), istotne znaczenie
ma brak jakichkolwiek wspdlnych cech pomiedzy stosowanymi na stacjach przez
strony logotypami, ktdre sg widoczne i r6znig sie zarobwno wygladem graficznym,
jak i kolorystycznym (k. 5/2, 70,,71, 261,261/2, 348, 1114, 1118), co szczegdtowo
analizowat Sad drugiej instancji, w kontekscie wykluczenia mozliwosci postrzegania
stron jako powigzanych prawnie, gospodarczo, czy organizacyjnie, skoro ich
logotypy nie zawierajg jakichkolwiek wspdlinych cech i to nawet w minimalnym
zakresie. Logotypy te sg zarejestrowanymi znakami towarowymi, a zatem majg one
znaczenie przy ocenie podobienstwa stacji paliw stron, podobnie jak tez stosowany
na stacjach przez strone powodowg inny znak towarowy - ,,,B.” u.”. Stanowig one
dodatkowy i istotny czynnik, ktory w Swiadomosci przecietnych klientow stacji paliw
obu stron bedzie wykluczat skojarzenie stacji pozwanego ze stacjami powoda (art.
296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.) i zarazem potwierdzat brak ich powigzan (art. 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p.). Zmiana przez pozwanego Kkolorystki stacji paliw w zakresie
dominujgcego koloru, ktory rézni sie od koloru dominujgcego powoda powoduje, ze
ocena braku podobieAstwa stacji paliw obu stron, w kontek$cie zupetnie
odmiennych logotypow obu stron, nabiera innego znaczenia, anizeli w stanie
faktycznym tamtej sprawy, w ktorej pozwany uzywat koloru zielonego jako
dominujgcego takiego jak powoéd w kompozycji z kolorem z6ttym. Oceniajgc zatem
podobienstwo stacji paliw stron z uwzglednieniem komponentow wynikajgcych ze
znakow towarowych powoda obejmujgcych dominujgcy kolor oraz logotypy stron
zasadnym okazato sie wykluczenie podobienstwa zaréwno na gruncie art. 296 ust.
2 pkt 3 p.w.p., jak i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Podobienstwa w kolorystyce tta
znaku stowno - graficznego ,,,B.” u.” (k. 821) z dominujgcym kolorem stosowanym
przez pozwanego (k. 799) rowniez nie mogg stanowi¢ podstawy do uwzglednienia
roszczen powoda, gdyz ten znak towarowy dotyczy oznaczenia sprzedawanych
przez powoda produktow i Swiadczonych przez niego ustug (k. 877), a nie wygladu

stacji paliw i stosowanej kolorystyki jej elementéw architektonicznych (k. 5).

Woprawdzie pozwany nadal uzywa w kolorystyce prowadzonych stacji, w tym

stacji w B. przy ul. (...), koloru zielonego, takiego jak strona powodowa, ale dotyczy
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to jedynie cokotow sklepu i dystrybutoréw paliw, ale jak juz zostato to wyjasnione w
tamtej sprawie w wyrokach Sgdu Najwyzszego z dnia 21 pazdziernika 2010 r. i z
dnia 27 wrzesnia 2017 r., w swietle art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p., nie jest uzasadnione
catkowite zakazanie stosowania danego koloru, a ponadto pokryta tym kolorem
powierzchnia wskazanych elementéw stacji paliw pozwanego zajmuje
zdecydowanie mniej niz 40%. Poza tym, dystrybutory paliw stron majg inng
wielkos$¢, inne ksztatty (k. 70,71, 799,800, 834, 913-917), zwlaszcza jesli uwzgledni
sie te ze znaku towarowego R —[...] (k. 5, 128/2, 875).

Sad drugiej instancji dla oceny podobienstwa stosownych przez strony
koloréw, w kontekscie dalszych przestanek statuowanych przepisem art. 296 ust. 2
i 3 p.w.p., zastosowat wypracowany juz w orzecznictwie unijnym i krajowym model
przecietnego konsumenta; w tym wypadku konsumentem takim jest kierowca, jako
osoba dobrze (wtasciwie) poinformowana, wystarczajgco uwazna i racjonalna, przy
czym poziom uwagi przecietnego konsumenta moze sie roézni¢ w zaleznosci od
rodzaju towardéw i ustug, w tym sensie, ze w przypadku débr powszechnych i czesto
nabywanych poziom ten jest nizszy anizeli w odniesieniu do dobr bardziej
wyspecjalizowanych i o duzej wartosci oraz nabywanych sporadycznie. Z tej
perspektywy poznawczej przecietny kierowca korzystajgcy ze stacji jawi sie jako
osoba, ktora rozroznia dystrybutorow paliw, przynajmniej tych bardziej
renomowanych i przywigzuje wage do korzystania ze stacji benzynowych
prowadzonych przez okres$lone podmioty, a takze rozpoznaje te podmioty po
zasadniczych i charakterystycznych elementach ich stacji oraz oznaczeniach
indywidualizujgcych. Nalezy zaznaczy¢ tez, ze chodzi o konsumenta, ktory chce
skorzysta¢ z ustug konkretnej stacji, a nie o kierowce, ktéremu jest obojetne
z jakiej stacji korzysta albo na danej stacji zatrzymuje sie w celu skorzystania
z okreslonych ustug i towardw, niezaleznie od podmiotu prowadzgcego tg stacje.
Ponadto z kregu przeciethego konsumenta trzeba wykluczy¢ kierowce, ktory
przemieszcza sie z duzg predkoscia w poblizu danej stacji, bez zamiaru
skorzystania z jej ustug. Zresztg w przypadku stacji benzynowej w B. przy ul. (...),
ze wzgledu na jej potozenie przy drodze krajowej i w terenie miejskim

(zabudowanym), nie moze by¢ ona mijana przez kierowcow z duzg predkoscia.
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Ocena wzorca przecietnego konsumenta odbywa sie w okreslonym stanie
faktycznym. Skarzacy nie podnosi zarzutéw naruszenia prawa procesowego.
W zwigzku z czym, wykreowany przez Sad odwotawczy model przecietnego
konsumenta - kierowcy, w oparciu o okolicznosci faktyczne przyjete za podstawe
rozstrzygniecia, stanowi wyznacznik dla oceny, czy taki konsument moze pomyli¢

stacje benzynowg pozwanego ze stacjami benzynowymi powoda.

Jezeli chodzi o roszczenie zakazowe odnoszgce sie do nocnego oswietlenia
stacji, to nalezy je oceni¢ biorgc pod uwage przede wszystkim to, jak faktycznie
stacje obu stron wyglagdajg w nocy, gdyz przedstawienia graficzne do znakéw
towarowych powoda nie obejmujg nocnego wyglgdu jego stacji. Pozwany nie
stosuje oswietlenia w kolorze zielonym, lecz bezbarwnym, co powoduje, ze jasny
odcien zieleni staje sie jeszcze bardziej kontrastujgcy z ciemnym odcieniem zieleni
stosowanym przez powoda (k. 71, 841 - 844, 913 - 914, 923 - 924). Nadto, Sad
odwotawczy trafnie odnotowat, ze w poprzedniej sprawie pomimo zgdania powoda
zakazania stosowania podswietlenia zielonego, nie zostato w takiej postaci
uwzglednione, lecz w zakresie odpowiedniej kompozycji oswietlenia Swiattem
zielonym i zéttym. W przypadku podswietlenia kolorem bezbarwnym elementow
stacji pomalowanych przez pozwanego nowym dominujgcym kolorem, rowniez
nie zostato wykazane, ze tego rodzaju podswietlenie zmienia wizualnie stacje,
czynigc jg podobng w nocy do podswietlonej stacji powoda w stopniu, ktéry moze
skutkowaé identyfikowaniem stacji pozwanego ze stacjami powoda. Wreszcie
wyglad i sposéb podswietlenia logotypdw stosowanych przez strony wyklucza
mozliwos¢ uznania stacji obu stron nie tylko jako tozsamych, ale takze
wskazujgcych na ich powigzania gospodarcze, organizacyjne, czy prawne (71, 824,
842,843).

Ustalony stan faktyczny, ktéry jest wigzgcy w postepowaniu kasacyjnym, nie
dawat tez podstaw do uwzglednienia zarzutu naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw.
z art. 285 p.w.p. Nie zostalo bowiem wykazane przez powoda zagrozenie
ponownego przemalowania przez pozwanego stacji benzynowych, w tym w B. przy
ul. (...), na wczesniejszy dominujgcy kolor zielony, co do ktdérego zapadt juz
prawomocny wyrok i to w jego nastepstwie pozwany dokonat zmiany kolorystyki

prowadzonych stacji.
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2. Przechodzgc do oceny roszczeh powoda na podstawie przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nalezy wskazac, ze tego rodzaju ochrona nie
jest determinowana wylgcznie przez pryzmat uprawnien wynikajgcych
z zarejestrowanego znaku towarowego, lecz w rownym stopniu takze przez inne
aspekty stanu faktycznego. Dlatego oprécz oceny stosowania przez strony jako
dominujgcej kolorystyki w wygladzie prowadzonych stacji oraz logotypdw
koniecznym stato sie, na co trafnie zwrdcity uwage Sady obu instancji, takze
wziecie pod uwage kolorystyki nie objetej ochrong ze znakéw towarowych (tzw.
kolory uzupetniajgce, zwiaszcza te, ktére nie byly objete Zzgdaniem pozwu
w sprawie VIII GC (...)), w tym réwniez uktad kolorystyczny stacji oraz wyglad

architektoniczny ich poszczegolnych elementow.

Z uwagi na to, ze strona powodowa stosuje w Kkolorystyce stacji jako
dominujgcego koloru zielonego w nieco innych odcieniach (70, 467-469, 915-916,
918) niz te, ktére wynikajg z przedstawienia graficznego do znakéw towarowych

(k. 5) nalezato i ten element faktualny uwzglednic.

Skarzacy tgczy w podstawach kasacyjnych przepisy art. 3 ust. 1 u.z.n.k. z art.
5i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. (zarzut nr lll), bez wykazania, ze tego rodzaju prawny
zwigzek wystepuje. Nalezy zaznaczy¢, ze art. 3 ust. 1 jest przepisem ogdinym
w stosunku do art. 5i art. 10 u.z.n.k. w tym sensie, ze art. 3 ust. 1 uzupetnia katalog
czynéw niedozwolonych wymienionych w czesci szczegotowej (art. 5 i n. u.z.n.k.);
w razie gdy przy wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej dojdzie do popetnienia
czynu nieujetego przepisami szczegolnymi, a jednoczesnie zaktdcajgcego uczciwe
stosunki rynkowe, wéwczas podstawg oceny jest samodzielnie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
W zarzutach kasacyjnych nie wskazuje sie, ze oparcie ich na przepisie art. 3 ust. 1
u.z.n.k. jest konsekwencjg zastosowania jego funkcji korygujacej, wszak wowczas
nie bytoby zasadne odwotywanie sie do art. 5 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., skoro dane
zachowanie konkurenta, formalnie podpadajgce pod dyspozycje tych przepisow,
z uwagi na jego matg negatywng intensywnos¢ i minimalny zakres ujemnych
dla przedsiebiorcy skutkow, nie pozwalatoby na kwalifikacje tego rodzaju
zachowania sprawcy na podstawie tych szczegdlnych przepisow. Powdd
w podstawach kasacyjnych powotuje zbiorczo przepisy ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (podobnie jak i przepisy ustawy - Prawo wiasnosci
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przemystowej) bez konkretnego ich przyporzadkowania do poszczegdinych
kwalifikowanych przez nig jako inkryminowanych czynow nieuczciwej konkurencji
pozwanego. Pod tym wzgledem, jedynie zarzut nr VI, jako oparty wytgcznie na art.
3 ust. 1 u.z.n.k., nie jest dotkniety tym mankamentem. Nie jest tez zrozumiate
tagczne powotywanie przepisow art. 5 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. (zarzut nr IV), w sytuacji
gdy normujg one odrebnie stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji. W zwigzku
z czym, nalezato dokona¢ oceny tych zarzutow z osobnym uwzglednieniem
poszczegolnych przepisow tej ustawy, przy czym z braku zarzutow skierowanych
przeciwko podstawie faktycznej rozstrzygniecia, miarodajny jest stan faktyczny

przyjety za podstawe rozstrzygniecia przez Sad drugiej instancji.

Bezzasadne okazaty sie zarzuty kasacyjne oparte na naruszeniu art. 5
u.z.n.k. Tres¢ tych zarzutow wskazuje, ze sg one wynikiem braku rozréznienia
przez skarzgcego pomiedzy funkcjg oznaczenia indywidualizujgcego danego
przedsiebiorce, chronionego tym przepisem, a funkcjg znaku towarowego,
uzywanego dla zindywidualizowania okreslonych towaréw pochodzgcych od
danego przedsiebiorcy. Jak bowiem stanowi ten przepis, czynem nieuczciwej
konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzac
klientéw w btad co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy, godta, skrétu
literowego Iub innego charakterystycznego symbolu wczesniej uzywanego,

zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa.

Oznaczenie przedsiebiorstwa zalicza sie do kategorii nazw handlowych.
Chodzi tutaj o firme wyrdzniajgcg przedsiebiorce w obrocie gospodarczym
oraz o oznaczenie przedsiebiorstwa, ktore stuzy wyrdznianiu przedsiebiorstwa
w obrocie gospodarczym. Z ustalen faktycznych wynika, ze pozwany na
oznaczenie swojego przedsiebiorstwa stosuje logotyp diametralnie réznigcy od tego,
ktérym postuguje sie strona powodowa. Logotypy te znajdujg sie na
wyeksponowanym pylonie cenowym oraz na otokach dachu. Okoliczno$¢, ze - jak
twierdzi strona powodowa - pozwany stosuje jako dominujgcy zakamuflowany kolor
zielony, z ktérym konsumenci identyfikujg przedsiebiorstwo powoda, mogtby - przy
zatozeniu istnienia podobienstwa dominujgcych kolorow stosownych przez strony -
ewentualnie uzasadniaé powigzania kooperacyjne stron, ale takiej sytuacji

faktycznej nie obejmuje zakres normatywny art. 5 u.z.n.k.
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Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest
dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza

interes innego przedsiebiorcy lub klienta.

Pojecie dobrych obyczajow jest nieostre i sprecyzowanie tresci naruszonego
obyczaju nalezy do sadu orzekajgcego w konkretnej sprawie. Przestanka
sprzecznos$ci z dobrymi obyczajami przewidziana w art. 3 wust. 1 stuzy
prawidtowosci rozstrzygnie¢ przez odwotanie sie do znanych spotecznych wartosci.
Stuzy ono do kwalifikowania dziatan podmiotdéw wystepujgcych w obrocie
w kategoriach stusznosci, ale podstawa wartosciowania czynu nieuczciwej
konkurencji z powotaniem sie na te klauzule powinna by¢ obiektywng oceng
okreslonego dziatania naruszajgcego interes innego przedsiebiorcy w danym stanie
faktycznym. Decydujgce znacznie dla takiej oceny ma przyjety przez danego
przedsiebiorce mechanizm rywalizacji na rynku (por. wyrok Sadu Najwyzszego
z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, BSN 2007, nr 5). Dobrym obyczajem
kupieckim jest nie tylko niepodszywanie sie pod firme i renome konkurujgcego
przedsiebiorcy, ale takze niewykorzystywanie cudzych osiggnieC. Taki obyczaj
wywodzi sie z powszechnie zakorzenionej normy moralnej, zgodnie z ktdrg nikt
nie powinien czerpa¢ nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy (zob. wyroki
Sadu Najwyzszego z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06 oraz z dnia
23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08). Sprzecznym z dobrymi obyczajami jest tez
wprowadzanie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tozsamego z istniejgcym
na rynku, jezeli przyciggniecie uwagi klientéw nastgpito w wyniku podobienstwa
wywotujgcego pozytywne skojarzenia z utrwalonym w Swiadomosci klientow
wizerunkiem wyrobu wczesniej wprowadzonego (por. wyrok Sgdu Najwyzszego
z dnia 23 kwietnia 2008 r., Il CSK 377/07, OSNC 2009, nr 6, poz. 88).

Zarzut nr VI naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. skarzgcy tgczyt z dokonaniem
btednej jego wykfadni przejawiajgcg sie w uznaniu przez Sad, ze dla naruszenia
dobrych obyczajéw w rozumieniu tego przepisu niezbedne jest wprowadzenie w bitgd
oraz w nieuwzglednieniu, ze naruszeniem dobrych obyczajéw w rozumieniu tego
przepisu jest dziatanie pozwanego polegajgce na podjeciu dziatah majgcych wywotac
wrazenie zastosowania sie do wydanego przeciwko niemu prawomocnego

orzeczenia sgdowego, ktére jednak w istocie nie zmierzajg do spetnienia celu
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orzeczonego zakazu. Ponadto w zarzucie nr lll, w ktérym obok art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
powotat takze art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 i art. 5 u.z.n.k., zarzucit
ich niewlasciwe zastosowanie i dokonanie oceny podobienstwa oznaczen stron bez
ustalenia wtasciwego dla niniejszej sprawy modelu przecietnego konsumenta -
kierowcy korzystajgcego ze stacji paliw, a zamiast tego przyjecie wytgcznie percepcji

Sadu orzekajgcego w sprawie.

Konstrukcja i tres¢ zarzutu nr lll, po wytgczeniu z niego przepiséw ustawy -
Prawo wilasnosci przemystowej, w kontekscie takze jego uzasadnienia, jest
adekwatna do uregulowania zawartego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., a nie art. 3 ust. 1 tej

ustawy. Dlatego oceny tego zarzutu nalezato dokona¢ w ramach art. 10 u.z.n.k.

Natomiast zarzut nr VI, jakkolwiek zostat oparty wytgcznie na art. 3 ust. 1
u.z.n.k.,, to uwzgledniajgc jego funkcje uzupetniajgcg i korygujacg, w stanie
faktycznym sprawy nie zastugiwat na uwzglednienie. Dominujgcy kolor z pogranicza
Zielonego i zoitego stosowany przez pozwanego w kolorystyce prowadzonych staciji,
w tym stacji w B., od jesieni 2017 r., nie jest podobny do stosowanego faktycznie
przez powoda. Jakkolwiek powdd stosuje nieco inne odcienie zieleni (k. 70, 467, 468,
469, 471, 474, 475) w stosunku do tych wynikajgcych z graficznego zatgcznika do
znakow towarowych (k. 5), ale sg to tak samo odcienie ciemne, o intensywnej zieleni,
bardzo zblizone do tych ze znakdéw towarowych, a zatem z tej perspektywy ocena
braku podobienstwa stacji paliw stron jest taka, jak w przypadku poréwnania wyglgdu
stacji powoda wedtug danych ze znakoéw towarowych ze stacjami pozwanego po ich
przemalowaniu. Pozwany nie stosuje juz koloru zoitego jako uzupetniajgcego, co nie
pozostaje bez znaczenia, z uwagi na okolicznosc, iz w odniesieniu do czesci swoich
stacji powdd w otoku dachu nad dystrybutorami i gzymsu sklepu wykorzystuje kolor
26ty w wiekszym zakresie, niz to wynika ze znakow towarowych (k. 5), a takze kolor
biaty (k. 70, 470, 471, 915, 917). Pozwany w otoku dachu nad stanowiskami do
tankowania paliwa i w gzymsie sklepu nie stosuje kompozycji kolorystycznej (k. 799,
818/2, 819, 834).

Poza tym, oceny wygladu stacji pozwanego po ich przemalowaniu nalezy
dokonac takze z uwzglednieniem innych istotnych elementéw, co zostato pominiete

w tym zarzucie, takich jak, po pierwsze, odmienne logotypy, ktére sg dobrze
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widoczne w dzien i w nocy, zwlaszcza na znajdujgcych sie przy wjezdzie na stacje
pylonach cenowych (k. 70-71, 466, 467, 913, 1014 - 1018, 1020), a po drugie,
niepodobny wyglad i ksztatt oraz usytuowanie dystrybutorow, o czym byta juz mowa

przy ocenie roszczen powoda na podstawie ustawy - Prawo wiasnosci przemystowe;.

Do zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. konieczne jest wykazanie nie tylko,
ze dziatania pozwanego byly sprzeczne z dobrymi obyczajami, ale takze,
iz przynajmniej zagrozito interesowi powoda. Odnosnie do tej przestanki skarzacy
ograniczyt sie jedynie do ogoélnego stwierdzenia, ze uporczywe dziatania pozwanego,
polegajgce na stosowaniu oznaczen nadal nawigzujgcych do powoda, w sposéb
bezposredni godzg w jego interes, ktory identyfikuje z dgzeniem do umocnienia
odréznialnosci oznaczen jego stacji. Otéz, wbrew stanowisku powoda,
przemalowanie spowodowato znaczgcqg i widoczng réznice w stosunku do stanu
poprzedniego. Zmieniona zostata istotnie szata kolorystyczna pylonu oraz otoku
dachu nad stanowiskami do tankowania paliwa i gzymsu budynku sklepu (k. 177 -
179, 294 - 295, 799 - 803, 833 - 840). Ubocznie tylko nalezy zwrdci¢ uwage, ze choc
poprzedni wyglad kolorystyczny stacji pozwanego jest zdecydowanie inny od tego po
przemalowaniu, to ocena podobienstwa ze stacjami powoda byta w sprawie VIII GC
[...]/11 do tego stopnia skomplikowana, ze tgcznie zostato wydanych w ciggu
kilkunastu lat az jedenascie wyrokow przez Sgd Okregowy, Sad Apelacyjny i Sad

Najwyzszy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in.
takie oznaczenie towardw, ktére moze wprowadzi¢ w btad co do ich pochodzenia.
Chodzi tutaj o wszelkie oznaczenia indywidualizujgce towar, w tym znak towarowy
lub nazwe przedsigbiorstwa (por. orzeczenie Sgdu Najwyzszego z dnia 6 lutego
1929 r., Rw 2277/28, OSP 1929, nr 8, poz. 461). Przez oznaczenie towaréw nalezy
rozumieC takze tworzenie wrazenia w $wiadomosci odbiorcéw, iz okreslony towar
pochodzi od innego producenta, gdy odbiorcy tych towaréw mogg by¢ przez to
utwierdzani w przekonaniu, ze dane towary pochodzg od tego samego
przedsiebiorstwa lub od przedsiebiorstwa powigzanego ekonomicznie z innym
bardziej renomowanym przedsiebiorstwem (zob. wyroki TSUE z dnia 11 wrzes$nia
2007 r., C -17/06, Céline Sarl przeciwko Céline S.A., z dnia 10 kwietnia 2008 r.,

C - 102/07, Adidas przeciwko Marca Mode). Czesto bowiem z pochodzeniem
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towaréw od okreslonego przedsiebiorstwa wigze sie jakos¢ towaru, na ktorg klienci
zwracajg uwage i ktora przycigga klientow zainteresowanych nabyciem tego

rodzaju towaru.

Ryzyko wprowadzenia klientow w btgd nie jest wylgczone nawet w sytuaciji,
w ktorej przedsiebiorstwa nie dziatajg na tym samym obszarze i w tej samej lub
podobnej sferze produkcji, ustug i handlu (zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia
19 marca 2004 r., IV CSK 157/03). Tzw. konfuzja, czyli ryzyko wprowadzenia w btgd
klientow co do pochodzenia towaréw powstaje nie tylko, gdy wedtug opinii klientow
zachodzi tozsamos¢ miedzy dwoma, w istocie roznymi produktami, lecz wéwczas,
gdy kupujgcy uswiadamiajg sobie wprawdzie roznice miedzy nimi, ale mimo to mogg
mie¢ mylne wyobrazenie o zrodle ich pochodzenia. Odpowiednich ocen dokonuje sie
z uwzglednieniem przynaleznosci danego konsumenta do szczegolnej grupy, przez
ktorg rozumie sie dajgca sie jednoznacznie zidentyfikowaé grupe konsumentow
szczegodlnie podatng na oddziatywanie praktyki rynkowej lub na produkt, ktérego
praktyka dotyczy (zob. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 16 listopada 2016 r., | CSK
777/15, nie publ.). Chodzi przy tym o takie dziatania sprawcy czynu nieuczciwej
konkurenciji, ktére majg obiektywng zdolno$¢ wywotania pomytek (por. orzeczenie
Sadu Najwyzszego z dnia 18 pazdziernika 1935 r., | C 122/35, OSP 1936, nr 5-6,
poz. 267). W Swietle art. 10 u.z.n.k. wystarczajgce jest wykazanie istnienia

niebezpieczenstwa tzw. konfuz;ji.

Bioragc pod uwage istotne réznice pomiedzy dominujgcymi kolorami
stosowanymi przez strony, po przemalowaniu przez pozwanego swoich stacji na
jesieni 2017 r. oraz jeszcze wigeksze roznice w zakresie oznaczenia przedsiebiorstw
stron (logotypy), a takze brak stosowania przez pozwanego w kompozycji
kolorystycznej stacji koloru zottego, odmienne ksztatty stupédw podtrzymujgcych dach
i ich kolorystyke, w tym umieszczenie na nich (wylgcznie na stacjach powoda
widocznych baneréw ,b.”), jak rowniez ré6zne rozmieszczenie dystrybutoréw, rézny
ich ksztatt, wielkoS¢ oraz szata graficzno - kolorystyczna, nalezy podzieli¢ stanowisko
Sadu drugiej instancji, iz zachowania pozwanego polegajacego na przemalowaniu
prowadzonych stacji paliw, w tym stacji w B., na dominujgcy kolor o stabym odcieniu
Zieleni, z pogranicza koloru zéttego nie mozna uzna¢ za dziatanie sprzeczne z

dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. W konsekwencji od czasu
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przemalowania stacji pozwanego ich wyglad w poréwnaniu ze stacjami powoda, w
kontekscie wszystkich wyzej opisanych réznic, nie pozwala na podzielnie stanowiska
powoda, co do mozliwosci wystgpienia ryzyka konfuzji wsréd klientéw (konsumentow)
stacji paliw (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.). Dotyczy to wykluczenia mozliwosci utozsamiania
stacji paliw prowadzonych przez pozwanego ze stacjami powoda, wzglednie
wykluczenia mozliwosci upatrywania istnienia powigzan gospodarczych pozwanego
z powodem, z perspektywy przecietnego konsumenta, ktérym tak, jak i na gruncie
ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej, jest osoba dostatecznie poinformowana,
uwazna i racjonalna. llos¢ wystepujgcych w wygladzie stacji obu stron réznic oraz
ich zakres jest na tyle rozlegly i wyeksponowany, ze przecietny konsument nie
bedzie juz miat trudnosci w odrdéznianiu stacji stron. Dodatkowym argumentem,
aczkolwiek niesamodzielnym, ktdéry w powigzaniu z wypunktowanymi wyzej istotnymi
réznicami odgrywa istotng role w ocenie mozliwosci wystgpienia ryzyka konfuzji, jest
tez catosciowa, wizualna ocena stacji stron, w wyniku ktérej nie sposéb nie zauwazyc,
ze stacje powoda sg znaczgco bardziej dopracowane pod wzgledem
architektonicznym i w zakresie estetycznego wykonczenia. Dotyczy to takze wyglgdu
urzgdzen dystrybucyjnych (k. 799, 913 i n.) i znajdujgcych sie przy wjezdzie na stacje
pylonéw cenowych (k. 70 - pierwsze zdjecie od goéry, 261, 475, 803, 1018,1020).

Réznice stacji stron wykluczajgce mozliwos¢é wystgpienia ryzyka konfuzji
sg dostatecznie widoczne z perspektywy przecietnego konsumenta takze w porze
nocnej (k. 71, 824, 841 - 844, 913 - 914, 923 - 924, 1021, 1024).
Charakterystycznym elementem oswietlenia stacji powoda, jest wyrozniajgcy sie
waski pas swietlny przebiegajacy przez srodkowg czes¢ otoku dachu oraz tego
rodzaju pas w czesci gzymsowej budynku. Ten element nie wystepuje juz
w oswietleniu stacji pozwanego; byt natomiast przez niego stosowany przed
przemalowaniem (k. 286, 295). Ro6zne logotypy stron, ktére sg réwniez
podswietlane i rozmieszczone na pylonach cenowych (k. 71, 1016 -1018) oraz na
otoku dachu, stanowig istotne komponenty réznigce stacje stron (k. 1017, 1030,
1035).

Z tych przyczyn, w tej czesci podstaw kasacyjnych, ktore byty identyfikowane
Z roszczeniami zawartymi w rozszerzonym powodztwie, Sgd Najwyzszy orzekt na

podstawie art. 398 k.p.c.
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