Sygn. akt I ACa 1/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2011 1.

Sad Apelacyjny w Gdansku — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Arina Perkowska
Sedziowie: SA Michat Kopec
SA Zbigniew Merchel (spr.)
Protokolant: sekretarz sadowy Joanna Makarewicz

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2011 r. w Gdarnisku na rozprawie

sprawy z powbdztwa B.. z siedziba w L. (Anglia)

przeciwko M. S.

o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy
na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Bydgoszczy

z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt VIII GC 165/06

uchyla zaskarzony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) i 4 (czwartym) i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi
Okregowemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania, pozostawiajac temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach
postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Na oryginale wlaSciwe podpisy
IACa1/11

UZASADNIENIE

Po ponownym rozpoznaniu sprawy z powodztwa (...). z siedziba w L. przeciwko miedzy innymi M. S., wyrokiem z dnia
22 lutego 2008 r. Sad Okregowy w Bydgoszczy w zaskarzonej przez pozwanego M. S. czeSci nakazal mu:

zaprzestania uzywania zielono-zottej kombinacji koloréw dla oznakowania stacji paliw, ustug przez nie §wiadczonych,
ich reklamy oraz sprzedazy paliw pltynnych,

zaprzestania pods$wietlania na zielono jakichkolwiek elementoéw stacji paliw, w szczeg6lnoSci otoku wiaty glownej,
gzymsu sklepu oraz stupa cenowego,



usuniecie, w terminie sze$ciu miesiecy od uprawomocnienia sie wyroku, zielono-z6tej kombinacji koloréw lub koloru
zielonego ze wszystkich obiektoéw znajdujacych sie na stacjach paliw:

w K. przy ul. (...),

w T. przy ul. (...),

w L. k/B.,

w N. przy ul. (...),

wO.k/B., nr (...), (...)-(..) S,
w B. przy ul. (...),

wZ.k/B.,

usuniecie, w terminie wyzej wskazanym, zielonego pod$wietlenia ze wszystkich elementéw wymienionych w punkcie
3 stacji paliw.

Ponadto Sad Okregowy zasadzil od pozwanego M. S. na rzecz powoda kwote 18.530 zl tytulem zwrotu kosztow procesu.
Orzeczenie to sqd I instancji oparl na nastepujgcych ustaleniach:

Powodowa Spotka prowadzi w kilkudziesieciu krajach $wiata dzialalno$é w zakresie produkeji i dystrybucji paliw,
olejow oraz produktéow ropopochodnych. Na poczatku lat dziewiecdziesigtych powod wkroczyl na rynek polski,
najpierw z produktami w postaci smaréw i olejow pdzniej tez zaczal tworzyé stacje paliwowe. Pierwsza stacje
stacji paliw otworzyt 1.08.1995r. Stacje powoda ciesza sie w Polsce i na $§wiecie duzg renoma. Przez przecietnego
klienta kojarzone sg z kombinacja koloréw zielonego i z6ttego, z przewaga zielonego. Kolory te stanowig element
wyrdzniajacy stacji. W latach 1995-1996 powdd zarejestrowal w Urzedzie Patentowym RP kilka znakéw towarowych,
ktére utrzymane sg w kolorystyce zielono-zéltej. Znak zarejestrowany pod numerem R- (...) zawiera wizerunek
stacji paliw. Kolor tego znaku zostal okre§lony jako zielony. Pod numerem R- (...) zarejestrowano znak towarowy
przedstawiajacy kombinacje kolorow zielonego i zoltego.

Stacje paliw powoda sa utrzymane w kolorystyce zielonej. Zielone jest zadaszenie wiaty gtéwnej, stup cenowy oraz
zadaszenie sklepu znajdujacego sie na terenie stacji. Na stupie cenowym widoczny jest rowniez zielono-zoty znak.
Kombinacja paséw zielonych i zéttych widoczna jest réwniez na gornej czeSci sklepu, ponizej zadaszenia. W porze
nocnej pod$wietlona zostaje wiata gléwna, tworzgc cienki pas koloru zielonego. W taki sam sposob pod$wietlony jest
dach sklepu. Stupy podtrzymujace wiate gtéwng, przy ktérych znajduja sie dystrybutory paliwa, sa biale lub szerokie
zielono-srebrne.

Pozwany M. S. w dniu 8.09.1994 r. nabyl nieruchomo$¢ gruntowa w K., z rozpoczeta na niej budowa stacji paliw wraz
z zapleczem hotelarsko-gastronomicznym. Po dokonczeniu budowy stacja rozpoczeta dzialalnosé. W dniu 8.12.1994 r.
pozwany zarejestrowatl sie w Urzedzie Miasta i Gminy w K. jako przedsiebiorca, prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
obejmujaca miedzy innymi sprzedaz detaliczng i hurtowg paliw, prowadzenie bar6w. Dla oznaczenia swojej stacji w
K. pozwany uzywa koloru zéltego i zielonego. Wiata gléwna stacji jest w kolorze zielonym z cienkim paskiem koloru
zOtego przy dolnej krawedzi dachowej. Zielony jest takze slup cenowy oraz zadaszenie mieszczgcego sie na terenie
stacji sklepu. Filary podtrzymujace wiate gléwna sa koloru bialego. W nocy otok wiaty jest podswietlony zielonym
pasem. Na obrzezu wiaty, od strony wjazdu na stacje, znajduje sie napis (...) w kolorze niebieskim. Taki wystroj
stacji istnial od momentu jej otwarcia przez pozwanego. Pozwany otworzyl nastepnie kolejne stacje paliw: w N., T.,
L., O., B.. W toku niniejszego sporu pozwany uruchomit stacje paliw w Z. gmina B.. Stacje te s utrzymane w tej samej
kolorystyce co wyzej opisana. Na stacjach w N., B., L., Z. i w O. slupy podtrzymujace wiate pomalowane sa na kolor



z0kty. Dodatkowo na zadaszeniu stacji w N. znajduje sie widoczny neon z napisem (...) Nazwa przedsiebiorcy (...) nie
jest dobrze widoczna na terenie stacji.

O istnieniu stacji pozwanego w K. pow6d dowiedzial sie w styczniu 2002 roku, po czym skierowal w dniu 3.01.2002 1.
pismo z zadaniem zaniechania oznaczania stacji w spos6b przypominajacy stacje powoda. Adresatem pisma byla G. S.,
figurujaca wéwczas jako sprzedawca paliw na tej stacji. G. S. wskazala pozwanego jako wtasciciela przedsiebiorstwa,
po czym powdd nawiagzal kontakt z M. S., domagajac sie zmiany oznakowan stacji.

Opisany wyzej stan faktyczny Sad pierwszej instancji ustalil na podstawie zebranych w sprawie dowodéw, a
mianowicie zdje¢ stacji paliw powoda i pozwanego, dokumentéw w postaci zaswiadczen z ewidencji dzialalno$ci
gospodarczej, umowy sprzedazy nieruchomosci w K., wyciagoéw z rejestru znakéow towarowych, przedlozonych przez
powoda badan rynku, a takze na podstawie zeznan Swiadkow.

Majac na uwadze powyzsze ustalenia faktyczne Sad pierwszej instancji ocenit powodztwo jako zasadne co do czeSci
zgloszonych roszczen. Sad zwazyl, ze powdd poszukiwal ochrony na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (T.j. Dz. U. Nr 153 z 2003 1., p0z.1503 ze zm., dalej u.w.n.k.) oraz ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnos$ci przemyslowej (Dz. U. Nr 47 z 2001 r., poz.508 ze zm., dalej p.w.p.). Biorac to
pod uwage Sad orzekajacy stwierdzil, ze pozwany swoim dzialaniem, polegajacym na zastosowaniu do wystroju stacji
paliw koloréw zielonego i z6ltego w odpowiednim ukladzie, naruszyl przepisy art. 5, art. 10 oraz art. 3 u.w.n.k., a
ponadto art. 296 ust 2 p.w.p..

Zdaniem Sadu orzekajacego uzywana przez powoda w odpowiednim zestawieniu i proporcji kompozycja kolorow
zielonego i zotego przy przewadze zielonego stuzg identyfikacji jego przedsiebiorstwa. Kolory te zwigzane sa nie tylko
z wystrojem stacji paliw, ale i z wytwarzanymi przez powoda produktami i dotycza w ogélnoSci marki BP.

Rozwazajac kwestie, ktéra ze stron jako pierwsza rozpoczela uzywanie w obrocie krajowym spornych oznaczen
przedsiebiorstwa Sad Okregowy wskazal, ze wprawdzie pozwany swoja stacje w K., posiadajaca zielono-zblty wystroj,
otworzyl jeszcze przed uruchomieniem — w polowie 1995 roku — pierwszej polskiej stacji przez powoda, jednakze
to powdd jako pierwszy zaistnial na krajowym rynku, bowiem juz na poczatku lat dziewieédziesiatych rozpoczal
dzialalno$¢ w Polsce i wprowadzil na ten rynek swoje produkty w charakterystycznych zielono-zéltych barwach,
znanych w wielu panstwach $wiata. Spétka przeprowadzila wowczas kampanie reklamowa, dajac poznac swoja marke
szerszemu odbiorcy. Z tych wzgledow, zdaniem Sadu pierwszej instancji, przy spelnieniu wszystkich pozostalych
przestanek ustawowych powodowi przystuguje ochrona prawna na podstawie art. 5 u.w.n.k., zgodnie z ktérym czynem
nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientow w blad co do jego
tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy, godla, skrotu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wezeéniej
uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa. Sad Okregowy zwazyl przy tym, ze strony
zabiegaja o te sama klientele, zajmujac sie sprzedaza paliw, takze na tym samym obszarze.

Sad pierwszej instancji wskazal, ze warunki okres§lone w art. 5 u.w.n.k. zachodza juz wowczas, gdy wskutek podobnego
oznaczenia wystapi jedynie mozliwo$¢é wprowadzenia klientow w blad co do tozsamo$ci przedsiebiorcy, bez wzgledu
na to, czy skutek taki rzeczywiscie nastapil. W ocenie tego Sadu dzialanie pozwanego, ktéry dla oznaczenia swoich
stacji uzywa kolorystyki przyjetej przez powoda, moze potencjalnych odbiorcow wprowadzic¢ w blad co do tozsamosci
jego przedsiebiorstwa, ktérego oznaczenie charakteryzuje sie przede wszystkim zielono-z6tta kolorystyka, z przewaga
koloru zielonego. Wtasnie te kolory znaczna liczba odbiorcow kojarzy ze stacjami powoda. Kolory te wyr6zniaja stacje
BP od innych dzialajacych w branzy paliwowej. Powod przedstawil wyniki badan sondazowych, ktore potwierdzaly
ze bardzo wielu konsumentéw kojarzy kolor zielony i z6lty ze stacjami i produktami powoda. W ocenie Sadu
orzekajacego, mimo ze badania te, pochodzace z roku 1999, nie byly przeprowadzone na mieszkanicach Polski, to
jednak wykazaly, ze w grupie konsumentéw bedgcych kierowcami istnieja jednoznaczne skojarzenia omawianych
koloréw z przedsiebiorstwem powoda.

Sad pierwszej instancji uznal, Ze wizerunek stacji nalezacych do pozwanego jest bardzo zblizony do wizerunku stacji
powoda. Stacje pozwanego zawieraja dwa elementy charakterystyczne dla stacji powoda: zielony stup cenowy i co



najistotniejsze, zielona wiate gléwna oraz zielone zadaszenie baru znajdujacego sie na terenie stacji. Na obrzezu obu
dachéw znajduje sie pasek w kolorze z6ttym. Wiekszo$¢ stacji pozwanego posiada rowniez zobtte filary, jedynie stupy
na stacjach w T. i K. majg barwe biala.

Stacje powoda posiadajg zielone zadaszenie oslaniajace dystrybutory, slup cenowy w kolorze zielonym, opatrzony
charakterystycznym znakiem stacji w barwach zielonej, zoltej i bialej. Zielone jest takze zadaszenie sklepu na terenie
stacji. Niektore ze stacji powoda posiadaja ponadto zielono-srebrne filary podtrzymujace wiate, a inne majg z kolei
filary wiaty w kolorze bialym. W nocnej porze stacje nabieraja szczegélnego wygladu za sprawa pod$wietlonego
zadaszenia i wiaty, i sklepu, wystepujacego w postaci cienkiej zielonej linii na ich obrzezach.

W ocenie Sadu orzekajacego o bardzo duzym podobienstwie pomiedzy stacjami obu stron przesadza wysokie
podobienstwo podstawowych elementow stacji — zadaszenia wiaty i shupéw cenowych. W porze nocnej wizerunki obu
stacji sa niemal identyczne, gdyz pozwany w taki sam sposéb jak powod pod$wietla obrzeza wiaty gléwnej i zadaszenia
baru. Z tego wzgledu szczeg6lne zagrozenie pomylka co do tozsamosci przedsiebiorcy zachodzi noca, gdy widoczne z
drogi s3 tylko elementy pod$wietlone.

Zdaniem tego Sadu, wskazywane przez pozwanego istniejace réznice w architekturze, a takze w kolorystyce stacji obu
stron, nie eliminuja podobienstw w stopniu, ktéry wylaczalby ryzyko pomylki. Elementem dostatecznie r6znicujacym
wizerunek stacji stron nie jest z6lty pas zastosowany w otoku wiaty (podczas gdy na stacjach BP otok jest koloru
zielonego), zwlaszcza gdy w nocy widok tych wiat jest bardzo zblizony, a przecietny klient nie przeprowadza analizy
nieznacznych réznic w podéwietleniu. Zdaniem Sadu przywolywany przez pozwanego napis (...), umieszczony na
otokach jego wiat, takze nie pelni funkcji wystarczajaco réznicujacej, bowiem jest on w zasadzie niewidoczny. Rowniez
shupy podtrzymujace wiate na stacjach powoda nie zawsze sa szerokie i zielone, bowiem na czesci stacji stupy
te sg waskie i biale. Sad podkredlil, Ze potencjalny klient obserwuje stacje przez krotki czas i nie skupia sie na
szczegoOlach architektonicznych, lecz rozpoznaje marke po jej gtéwnych, wyrdzniajacych sie elementach, takich jak
charakterystyczny kolor zadaszenia i shupa cenowego, a w nocy sposob ich podswietlenia.

W tym stanie rzeczy, wedlug oceny Sadu orzekajacego, wizerunek stacji pozwanego wywoluje silne skojarzenie
ze stacjami nalezacymi do powoda, co moze wprowadzi¢ klientow w blad co do tozsamosSci przedsiebiorstwa
prowadzacego dana stacje. Zdaniem Sadu dzialanie pozwanego narusza réwniez przepis art. 10 u.w.n.k., bowiem
wprowadza ono klientébw w blad takze co do pochodzenia ustug swiadczonych przez pozwanego. Z jednej strony
bowiem okreslona kolorystyka i wystroéj stacji paliw stanowia oznaczenie powoda jako przedsiebiorcy (o czym mowa
w art. 5 u.w.n.k.), z drugiej za$ sa znakiem oznaczajacym §wiadczone przez niego ustugi (znakiem ustugowym).
Sad zwazyl, ze o podobienstwie znakow towarowych (ustugowych) $wiadczy ogblne wrazenie nabywcy, przy czym
decyduja o tym elementy zbiezne, a nie r6znice, analogicznie jak przy ocenie podobienstwa oznaczenia przedsiebiorcy.
Z tych wzgledéw, zdaniem Sadu Okregowego, oznaczenie Swiadczonych przez pozwanego ustug przy zastosowaniu
kolorystyki zielono-zottej moze wprowadzaé odbiorcéw w blad co do ich pochodzenia, w zwiazku z czym wyczerpuje
przestanki okreslone w art.10 u.w.n.k..

Wedlug oceny Sadu orzekajacego postugiwanie sie przez pozwanego podobnym do powoda oznaczeniem
przedsiebiorstwa, a zarazem oznaczeniem uslug, narusza renome, jaka cieszy sie powdd jako jeden z wiodacych
producentéw i dystrybutoréw paliw, znany przez konsumentéw na calym $wiecie. Takie wykorzystywanie cudzej
renomy, zdaniem Sadu, stanowi naruszenie dobrych obyczajow, do ktorych odwoluje sie art. 3 u.w.n.k.. Jednocze$nie
Sad pierwszej instancji podniosl, ze postepowanie w niniejszej sprawie nie wykazalo, by renoma powoda doznata
zagrozenia z uwagi na prowadzenie przez pozwanego stacji w sposob niedbaly, czy oferowanie ustug niskiej jakosci.

Sad Okregowy wyrazil nadto aprobate dla pogladu o braku przeszkod do dochodzenia przez uprawnionego ochrony
prawnej jednocze$nie w oparciu o przepisy u.w.n.k. oraz p.w.p., bowiem zakresy tej ochrony krzyzuja sie ze soba.
Mozliwa jest zatem kumulacja zagdan na gruncie art. 10 oraz 3 u.w.n.k. i art. 296 ust. 2 pkt 1i 2 p.w.p. oraz art. 301

p-W.p..



Sad pierwszej instancji wskazal, ze pierwszenstwo powoda w postugiwaniu sie charakterystycznym oznaczeniem
kolorystycznym juz od poczatku lat dziewieédziesiatych, zanim powstaly stacje pozwanego, dalo powodowi
uprawnienie do korzystania z ochrony na gruncie u.w.n.k., natomiast od 20.09.1995r., z chwila zgloszenia do
rejestracji dwoch znakéw — wizerunku stacji w kolorze zielonym i kompozycji zielno-zo6ltej znaki te zaczely korzystaé
z dodatkowej, silniejszej ochrony prawnej, bowiem od tego momentu pozwany, uzywajac do wystroju swoich stacji
koloru zielonego i zéttego, naruszal réwniez prawa powoda wynikajace z rejestracji znaku towarowego (ustugowego).
Zachowanie pozwanego wyczerpuje zatem réwniez hipoteze art. 296 ust.2 pkt 2 p.w.p., bowiem uzywa on dla
oznaczania $wiadczonych przez siebie uslug oznaczen podobnych do tych stosowanych przez powoda. Istnieje ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad, bowiem pozwany nie wprowadzit do wystroju swoich stacji elementéw, ktére mimo
podobienstw pozwalalyby na wyrazne ich odréznienie, co wykluczaloby mozliwo$¢ pomylki po stronie klientow.
Zdaniem Sadu orzekajacego elementu takiego nie stanowig zamieszczane na otokach wiat stacji pozwanego napisy
(...) oraz czerwona, stylizowana litera S, gdyz sa one w zasadzie niewidoczne, co przyznal sam pozwany, stwierdzajac,
ze dla przecietnego kierowcy oznaczenia te sa widoczne dopiero w momencie wjazdu na stacje.

Z tych wszystkich przyczyn, uznajac, ze pozwany dopuécil sie wobec powoda czynéw nieuczciwej konkurencji
okre$lonych w art. 5 i 10 u.w.n.k. oraz naruszyl jego prawa do znaku towarowego (art. 296 ust. 2 pkt 2
p-w.p.), Sad pierwszej instancji zaaprobowal prawo powoda do domagania sie zaniechania niedozwolonych
dzialan i usuniecia skutkéw naruszen, orzekajac wobec pozwanego nakazy objete sentencja wyroku. Sad zakreslit
pozwanemu termin 6 miesiecy na wykonanie polecen, majac na uwadze, ze zakres przeprowadzenia koniecznych
zmian wymaga okre§lonego czasu. Jednocze$nie Sad orzekajacy nie uwzglednil roszczen powoda o nakazanie
pozwanemu zamieszczenia w prasie stosownego oswiadczenia i o zaplate kwoty 25.000 zl na wskazany cel
spoleczny, stwierdzajac, ze wystarczajacym sposobem przywrdcenia stanu rzeczy naruszonego przez pozwanego
bedzie dokonanie odpowiednich zmian w wizerunku nalezacych do niego stacji paliw.

Za bezzasadny uznal Sad pierwszej instancji podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia cze$ci roszczen,
wskazujace, ze powod dowiedzial sie o osobie pozwanego M. S. z pisma dzierzawcy stacji w K. G. S., do ktorej wystapit
pismem z dnia 2.01.2002r. w przekonaniu, zZe jest ona wlasciwym adresatem zadan zaprzestania naruszania praw
powoda, a dopiero z pisma G. S. powod dowiedzial sie, ze wlaScicielem stacji jest M. S.. Zdaniem Sadu orzekajacego
wytoczenie w tych warunkach powo6dztwa przez powoda w dniu 1.01.2005r. odpowiada wymogom zachowania
terminu do dochodzenia roszczen, okreSlonym w art. 20 u.w.n.k. w zwiazku z art. 442 k.c. (wéwczas obowigzujacym).

Zgloszone przez powoda w pi$émie procesowym z dnia 14.02.2008r. oraz na rozprawie w dniu 15.02.2008r. wnioski
dowodowe Sad pierwszej instancji uznal za spdznione na zasadzie art.47912 § 1 k.p.c. Powod nie wykazal bowiem, by
nie bylo mozliwe ich powolanie przynajmniej w piSmie procesowym z dnia 31.01.2007 r. ani Ze potrzeba ich powolania
wynikla p6Zniej.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl na mocy art. 98 k.p.c., szczegélowo wyjasniajac te cze$¢ rozstrzygniecia.
Od przedstawionego wyroku pozwany wniost apelacje, w ktorej zarzucit :

1) naruszenie przepis6w postepowania, tj. art. 386 § 6 k.p.c. poprzez pominiecie przy ponownym rozpoznaniu sprawy
oceny prawnej i wskazan co do dalszego postepowania wyrazonych w uzasadnieniu wyroku Sadu Apelacyjnego w
Gdansku z dnia 31 maja 2006r. sygn. akt I ACa 187/06,

2) art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c., art. 236 k.p.c. — gdyz Sad samodzielnie nie przeprowadzil na rozprawie zadnego
z powolanych w uzasadnieniu wyroku dowodéw, w szczeg6lnoéci z dokumentoéw i ze zdjeé, czym zostaly naruszone
ogolne reguly postepowania dowodowego w zakresie bezposrednio$ci, jawnosci, rownosci stron i kontradyktoryjnoéci,

3) art. 47912 § 1 k.p.c. przez przyjecie, ze dowdd z badania rozpoznania schematu kolorystyki BP (k. 208-235) nie
jest spézniony,



4) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowoddéw i brak wszechstronnego rozwazenia
dowoddow w sposdb sprecyzowany w rozwinieciu tego zarzutu apelacji.

Apelujacy zarzucal ponadto sprzeczno$c istotnych ustalen sadu z tre$cig zebranego w sprawie materialu dowodowego
w sposob blizej opisany w apelacji, jak réwniez niewyjasnienie istotnych dla rozstrzygniecia sprawy okolicznoSci
faktycznych blizej wskazanych, majacych znaczenie dla ustalenia poczatkowego biegu terminu przedawnienia
roszczen dochodzonych w pozwie.

Jako zarzut ewentualny skarzacy wskazal naruszenie przepisu art. 233 § 2 k.p.c. poprzez niedokonanie oceny, jakie
znaczenie nada¢ faktowi odmowy przedlozenia przez powoda dowoddéw na okoliczno$é poczatku biegu terminu
przedawnienia, a takze faktowi udzielenia pozwanemu prawa ochronnego na znak towarowy przedlozony do akt
sprawy jako dowod.

Apelacja zawiera takze zarzuty naruszenia prawa materialnego w postaci art. 3, art. 5, art. 10 i art. 18 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencjii art. 296 ust. 2 pkt 1i 2 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej przez niewtasciwe
zastosowanie oraz nieznajdujace zadnego oparcia w jakimkolwiek przepisie prawa i w ustalonym przez Sad pierwszej
instancji stanie faktycznym calkowitym zakazaniu pozwanemu uzywania jakiejkolwiek kombinacji koloréw zielonego
i z6tego do oznaczania prowadzonego przez niego przedsiebiorstwa. Wedlug pozwanego zaskarzony wyrok zapadt z
naruszeniem réwniez art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zwiazku z art. 442 k.c. oraz art. 6 k.c.
poprzez ich niezastosowanie.

Pozwany zadal w apelacji przeprowadzenia dowodu z badah przeprowadzonych przez (...) Organizacje (...)
opublikowanych w prasie w dniach 8-9.02.2008r. na okoliczno$¢ udzialu powoda w rynku stacji paliw w Polsce, a
takze z 18 zdje¢ stacji pozwanego (w apelacji omytkowo zapewne napisano — ,powoda”) na okolicznoé¢ sposobu i
miejsca umieszczenia stylizowanej litery S i jej widocznoéci dla klientoéw stacji oraz stacji powoda dla wykazania, ze
wiata i stup cenowy na tych stacjach istotnie sie r6znig od wiaty i shupa cenowego pozwanego.

Formulujgc powyzsze zarzuty pozwany wnosit o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sagdowi pierwszej instancji, ewentualnie o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez oddalenie powbdztwa w
calosci w stosunku do skarzacego oraz o zasadzenie na jego rzecz od powoda kosztoéw procesu za wszystkie instancje.

Powod wnidst odpowiedZ na apelacje, w ktorej domagal sie jej oddalenia i zasgdzenia na jego rzecz od pozwanego
kosztow procesu, a takze wnosil o oddalenie wszystkich wnioskéw dowodowych pozwanego, wskazujac na brak
podstaw do ich powolywania na etapie postepowania apelacyjnego.

Na skutek wniesionej apelacji, wyrokiem z dnia 25 wrze$nia 2008 r. Sad Apelacyjny w Gdansku zmienit zaskarzony
wyrok i oddalil powodztwo w stosunku do pozwanego M. S., obciazajac powoda kosztami procesu za obie instancje. U
podloza tego rozstrzygniecia legl poglad, ze zadanie sformulowane przez powoda nie moglo zosta¢ uwzglednione, gdyz
nie znajdowalo ono uzasadnienia w tresci art. 18 ust. 1 pkt 11 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art.
206 ust. 2 pkt 1i 2 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, w istocie prowadziloby bowiem do przyznania powodowi
prawa na zmonopolizowanie koloréw zielonego i zottego oraz mozliwoséci dowolnego uzywania ich kombinacji.

Od wyroku Sadu Apelacyjnego z dnia 25 wrzes$nia 2008 r. powod wywiodl skarge kasacyjng, zarzucajgc naruszenie
wyzej wymienionych przepiséw prawa materialnego, a ponadto art. 51i art. 10 u.w.n.k. oraz art. 386 § 6 k.p.c.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 61/09) Sad Najwyzszy uchylil zaskarzony wyrok i sprawe
przekazal Sadowi Apelacyjnemu w Gdansku do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania
kasacyjnego. W motywach tego rozstrzygniecia Sad Najwyzszy podzielil poglad Sadu Apelacyjnego w zakresie w
jakim przyjal, Ze zadanie pozwu zostalo sformulowane zbyt szeroko. Sad Najwyzszy wskazal, ze granica zadan
poszkodowanego jest zdolno$¢ odrozniajgca zwigzana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. W
sytuacji, gdy przedmiotem ochrony — jak w sprawie niniejszej — jest okre§lona kombinacja kolorystyczna uzywana
przez powoda, to ochrona przez niego zadana nie obejmuje kazdej kombinacji kolorystycznej obejmujacej kolory



zawarte w uzywanym przez niego oznaczeniu, a tylko takie zestawienie barw, ktére moze wprowadzi¢ w blad co do
oznaczenia przedsiebiorstwa, towaru lub ustugi albo ktore narusza prawo do wylacznego uzywania znaku towarowego.

Jednocze$nie Sad Najwyzszy nie zaaprobowal stanowiska Sadu Apelacyjnego, ze niedostateczne sprecyzowanie w
zadaniu pozwu kompozycji kolorystycznej, ktérej usuniecia domaga sie powod, skutkuje oddaleniem powodztwa. Sad
Najwyzszy wskazal, ze zakres dzialania sadu wyznacza art. 321 k.p.c., w §wietle ktorego dopuszczalna jest redukcja
zadan pozwu, w szczegolnoS$ci przez ograniczenie zakresu zadania czy tez jego usciSlenie, o ile sad nie wykroczy przez to
poza podstawe faktyczng i prawng powbdztwa. Niewatpliwie wystepujaca trudno$¢ w okresleniu sposobu ograniczenia
zadania w przypadku roszczen niepienieznych wynikajacych z tresci art. 18 u.w.n.k. iart. 296 p.w.p. nie moze, zdaniem
Sadu Najwyzszego, stanowié podstawy do zaniechania takiej czynno$ci przez sad.

Konkludujac Sad Najwyzszy stwierdzil, ze w przedmiotowej sprawie pozostaje zatem problem wskazania adekwatnego
kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powo6dztwo powinno zostaé uwzglednione, do czego pomocne bedzie
siegniecie do jego podstawy faktycznej i prawne;.

Ponownie rozpoznajgc sprawe Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 14 paZzdziernika 2009r. zmienil zaskarzony wyrok
Sadu Okregowego w Bydgoszczy w punkcie 1 w ten sposdb, ze:

a) nakazal pozwanemu M. S. zaprzestania stosowania koloru zielonego na otokach wiat gléwnych, na stlupach
cenowych i na gzymsach sklepéow dla oznakowania stacji paliw, ustug przez nie $§wiadczonych, ich reklamy oraz
sprzedazy paliw plynnych,

b) nakazuje pozwanemu M. S. usuniecie, w terminie 6 (sze$ciu) miesiecy od uprawomocnienia sie wyroku, koloru
zielonego z otokéw wiat gléwnych, stupéw cenowych i gzymséw sklepow na stacjach paliw w K., T., w L. k/B., w N.,
O. k/B., B. i Z. k/B.. W zakresie dalej idgcym oddalil powbdztwo, a co do kosztéw procesu to wzajemnie je zni6st
pomiedzy powodem a pozwanym M. S.. W pozostalej czesci apelacje oddalit i znidst wzajemnie pomiedzy stronami
koszty postepowania apelacyjnego.

Wydajac tej treéci orzeczenie sad II instancji uznal cze$ciowo za zasadna apelacje pozwanego, a mianowicie co do
zarzutu calkowitego zakazania mu uzywania w prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej jakiejkolwiek
kombinacji koloru zielonego i z6ttego. Zdaniem z sadu II instancji naruszaloby to tre$¢ art. 18 ust. 1 pkt 1i 2 u.w.n.k.
oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., umozliwiajac powodowi swoiste zmonopolizowanie wskazanych wyzej braw
dla oznaczania wlasnego przedsiebiorstwa w dowolnych zestawieniach. Za bezzasadny uznal Sad Apelacyjny zarzut
naruszenia art. 386 § 6 k.p.c. Zdaniem sgdu II instancji zgodnie z zaleceniem wynikajacym z wyroku Sadu drugiej
instancji Sad Okregowy mial dokona¢ szczegolowych ustalen faktycznych co do istoty sprawy, ktorych dotad zaniechal,
a takze winien byl przedstawi¢ ich szeroka analize prawna, co, nalezycie uczynil. Ustalenia te mogly zosta¢ dokonane
w oparciu o dotychczasowa oferte dowodowa stron, przy czym, wobec braku nowych wnioskow dowodowych
(poza wnioskami powoda ocenionymi jako sprekludowane), Sad orzekajacy wladny byl siegna¢ do dowodow
juz przeprowadzonych bez potrzeby ich ponawiania, wobec braku wnioskéw stron o powtérzenie postepowania
dowodowego. Mozliwe bylo, ponownie rozpoznajac sprawe, dokonanie ustalen na podstawie tych dowodow, ktore
znajdowaly sie w aktach przy pierwszym rozpoznaniu sprawy, jak i dalszych dowoddéw niesprekludowanych,
zaoferowanych przez strony przy ponownym rozpoznawaniu sprawy. Postepowanie prowadzone w tych warunkach
przez Sad orzekajacy nie naruszalo przepisoéw art. 210 § 3 k.p.c. Przed zamknieciem rozprawy Przewodniczacy udzielil
glosu stronom, kazda ze stron miala mozliwo$¢ wypowiedzenia sie co do materialu dowodowego zebranego w sprawie
oraz co do stanowiska wlasnego, a takze twierdzen strony przeciwnej. Z prawa tego obie strony skorzystaly.

Podzielil jednak Sad Apelacyjny zarzutem skrzacego co do naruszenia przez Sad pierwszej instancji art. 235 § 1 k.p.c.
w zwiazku z art. 236 k.p.c. poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego, co w szczegélnosSci odnosi
sie do przywolanych w apelacji dowodéw z dokumentéw i zdje¢ poszczegoélnych stacji. Sad orzekajacy nie wydal
takze postanowien rozstrzygajacych negatywnie wnioski dowodowe. Uznal jednak, ze charakter tych uchybien nie
pozwalal stronie pozwanej na skuteczne na obecnym etapie podniesie tego zarzutu wobec niezlozenia przez nia w toku



posiedzenia poprzedzajacego zamkniecie rozprawy zastrzezenia wpisanego do protokotu stosownie do wymogu art.
162 k.p.c.

Sad Apelacyjny nie podzielil formulowanego w apelacji pozwanego zarzutu naruszenia przez Sad pierwszej instancji
przepisu art.47912 § 1 k.p.c. poprzez uznanie za niesprekludowane dowodow zalaczonych do pisma procesowego
powoda z dnia 13.06.2005 r. (k. 200-241). Podzielil wnioski Sadu pierwszej instancji, ze twierdzenia i wnioski
dowodowe powoda zawarte w tym piSmie, a stanowigce jego ustosunkowanie sie do argumentéw podniesionych
w odpowiedzi na pozew, nie byly spdznione, bowiem toczgce sie wezeSniej rozmowy w kierunku zawarcia ugody
powstrzymaly potrzebe prowadzenia przez strony polemiki w ramach procesu, majacego szanse na ugodowe
zakonczenie, bez konieczno$ci prowadzenia postepowania dowodowego. Zdaniem Sgdu fiasko rozméw stron
wznowitlo w procesie stan, w ktérym powstata potrzeba powolania przez powoda dalszych twierdzen i dowodow.
Jednocze$nie zwazyl, ze kwestia rozpoznawalno$ci oznaczenia przedsiebiorstwa powoda nie byla przez niego objeta
wnioskami dowodowymi zawartymi w pozwie, gdyz powod nie mial powinnoéci antycypowad, ze w §wietle powolanych
tam faktéw i dowoddw rozpoznawalnos$é ta zostanie zakwestionowana przez przeciwnika. Mimo zatem, ze biorgc pod
uwage date przeprowadzenia Europejskiego Badania Omnibus w zakresie rozpoznawalnosci koloru zielonego w roku
1999, powod mial obiektywna mozliwo$¢ przedstawienia ich wynikow juz w pozwie, to z uwagi na przebieg procesu
mozna uznad, iz potrzeba powolania takiego dowodu powstala nie tyle bezposrednio po doreczeniu odpowiedzi na
pozew, co po fiasku negocjacji ugodowych.

Nie uznal sad II instancji by wystapilo przy tym naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przy ocenie omawianego wyzej dowodu
z wynikéw badania rozpoznawalnoSci koloru zielonego oraz kombinacji koloréow zielonego z zoltym akcentem jako
znaku wyro6zniajacego powoda w réznych panstwach Europy. Sad Apelacyjny podtrzymat w tym miejscu wlasne
stanowisko w tej kwestii, wyrazone w motywach wyroku z dnia 31 maja 2006 r. (v. k.467).

Sad Apelacyjny nie podzielil takze dalszych wywodéw pozwanego objetych zarzutem naruszenia zasad swobodnej
oceny dowoddw (art. 233 § 1 k.p.c.) przy porownywaniu wygladu i oznaczen stacji kazdej ze stron oraz przy ocenie
réznic oraz stopnia podobienstwa pomiedzy nimi, moggcego spowodowac ryzyko konfuzji. Do akt sprawy zalgczone
zostaly liczne zdjecia przedstawiajace stacje pozwanego, w tym najnowsza w Z., zbudowang i uruchomiong w toku
niniejszego procesu, a obarczong tymi samymi cechami, ktérych dotycza zarzuty powoda bedace podstawa faktyczng
procesu. Przy skladaniu tych zdjec strony nie kwestionowaly tego, ze przedstawiajg one ich stacje paliw. Sad pierwszej
instancji w oparciu o ten material wladny byl dokonaé, w ramach prerogatyw plynacych z art. 233 § 1 k.p.c,,
samodzielnej oceny, czy pomiedzy wskazywanymi w pozwie oznaczeniami stacji zachodzi podobienstwo tego rodzaju,
ze stwarza ryzyko wprowadzenia w blad klientow.

Za niezasadny uznat Sad Apelacyjny zarzut pozwanego, ze Sad pierwszej instancji nienalezycie okreélil, kim jest tzw.
~przecietny klient” stacji, mogacy zosta¢ wprowadzony w blad oznakowaniem stacji stosowanym przez skarzacego. Sad
Okregowy jasno bowiem stwierdzil, ze potencjalna klientele kazdej ze stron sporu stanowia osoby bedace kierowcami
pojazdéw i przecietnymi uzytkownikami drog. (...) obecnie dostepno$é samochodéw, jak i powszechno$é posiadania
uprawnien do ich uzytkowania sprawia, ze liczba takich os6b jest bardzo duza, podobnie jak liczba i r6znorodnoéc
stacji paliw. Modelowy klient, z uwagi na wspomniana powszechno$¢ dokonywania zakupu paliwa na stacjach,
jest osoba dostatecznie dobrze zorientowang co do tej r6znorodno$ci oraz wynikajacej stad mozliwos$ci wyboru
miejsca, w ktorym dokona zakupu, kierujac sie charakterystycznymi cechami oznaczen stosowanych przez rozlicznych
sprzedawcow paliw.

Dokonujac oceny podobienstwa i réznic w wygladzie stacji obu stron Sad pierwszej instancji prawidlowo brat pod
uwage specyfike oddzialywania oznaczen przedsiebiorcow zajmujacych sie sprzedazg paliw i ustug na stacjach paliw,
wynikajacg z tego, ze zwykle identyfikacja stacji nastepuje w trakcie ruchu pojazdu i dokonuje sie w bardzo krotkim
czasie. Z tego wzgledu istotne jest korzystanie z takich metod oznaczen, ktére sg w stanie oddzialywaé na kierowce na
zasadzie impulsu, do wywolania ktérego uzywa sie w szczego6lnoéci koloru jako swoistego ,,kodu rozpoznawczego”. W
ocenie Sadu Apelacyjnego analiza wygladu stacji paliw powoda w polaczeniu z trescia zarejestrowanych na jego rzecz
znakéw towarowych, do ktorych powodowi przystuguja prawa ochronne, pozwala na stwierdzenie, ze podstawowe



znaczenie dla mocy odro6zniajacej tych znakéw ma intensywny kolor zielony, a w drugiej kolejnosci kombinacja
koloréw zielonego z zoltym, w ktorej przewage ma jednak barwa zielona. Kazda ze stron dla oznaczania swoich stacji
stosuje dodatkowe elementy — powdd litery BP lub bp, tréjkolorowa rozetke, a w ostatnich latach wprowadzony
dodatkowo kolor bialy do elementéw charakterystycznych stacji (fragmenty slupa cenowego, elementy otoku wiaty),
z6ke napisy (...), za§ pozwany niebieski napis (...) umieszczony na zielonej czeéci otoku wiaty, stylizowana litere S
barwy czerwonej, czerwone elementy na dystrybutorach w niektérych stacjach. Jednak o ogdlnym wizerunku stacji
decyduja nie szczegbly wystroju, widoczne po wjezdzie na stacje i poddaniu jej ogledzinom, lecz jej podstawowa
kolorystyka. W tym zakresie za$, zwlaszcza w porze nocnej, stacje stron wykazuja tak znaczne podobienistwo, ze
uprawnione staje sie twierdzenie o wystapieniu mozliwoéci wprowadzenia w blad klienteli stacji.

Sad Apelacyjny nie podzielil stawianego przez pozwanego w apelacji zarzutu dowolno$ci oceny, w wyniku ktorej
oznakowania stacji obu stron zostaly uznane za podobne w stopniu powodujacym ryzyko konfuzji w szerszym
rozumieniu. Art.233 § 1 k.p.c. daje Sadowi mozliwo$¢ oceny wiarygodnosci i mocy dowodéw wedlug wlasnego
przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu. Ocena tego rodzaju kwestii, jak
podobienstwo przedstawionych pod osad znakéw graficznych i jego mozliwe skutki, jest dokonywana nie tyle poprzez
zeznania $wiadkow, co przy pomocy postrzegania przez zmyst wzroku i wlasny odbidr wizualizacji ocenianego znaku.
Nie jest to zatem kwestia oceny dowodéw co do faktoéw — a tylko fakty pozostaja w procesie cywilnym przedmiotem
dowodu (art. 227 k.p.c.) — lecz tego, czy przedstawione fakty (w postaci rzeczywistego i niekwestionowanego przeciez
wygladu stacji kazdej ze stron w konfrontacji z treécig zarejestrowanych znakéw towarowych, takze niesporng i
wynikajacg z dokumentéw urzedowych) pozwalajg na dokonanie okreslonej oceny prawnej. Sad Apelacyjny w tym
zakresie aprobowal stanowisko Sadu pierwszej instancji.

W ocenie Sadu Apelacyjnego roszczenie powoda znajdowalo uzasadnienie w pierwszym rzedzie w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemysltowej (T.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 ze zm.
— p.w.p.). Poza sporem byt bowiem fakt przystugiwania powodowi ochrony zarejestrowanych przez niego znakéow
towarowych, obejmujacych oznaczanie kolorem zielonym istotnych, omawianych powyzej, elementéw wystroju stacji
paliw. Kolor ten nadaje ton wystrojowi calego obiektu, a wrazenie kolorystyczne ulega wzmocnieniu w porze nocnej
poprzez specyficzny sposéb pods$wietlenia stacji. Zastosowanie barwy intensywnie zielonej zaréwno w gornych
partiach wystroju (otok wiaty, gzymsy sklepu), jak i w partiach polozonych nizej (dystrybutory, przestrzeh w
ich bliskim otoczeniu, kosze, tablice) powoduje, ze jasne $wiatlo rzucone na elementy zielone rozprasza sie w
spos6b wzmagajacy wrazenie zieleni jako barwy zdecydowanie dominujgcej, wystepujacej na wszystkich poziomach
przestrzennych.

W ocenie Sadu Apelacyjnego do zapewnienia powodowi w stopniu wystarczajacym ochrony prawnej z tytutu
naruszenia jego praw ochronnych do wskazanych wyzej znakow towarowych adekwatne bedzie nakazanie pozwanemu
zaprzestania stosowania barwy zielonej na zasadniczych elementach wystroju nalezacych do niego stacji paliw, a
mianowicie na otokach wiat gléwnych, na stupach cenowych i na gzymsach sklepéw. Eliminacja koloru zielonego z
tych element6w, a pozostawienie pozwanemu mozliwoSci postugiwania sie innymi barwami, w tym dotychczas przez
niego stosowanymi, do oznaczania pozostalych elementoéw stacji, usunie zagrozenie kojarzenia przez klientoéw stacji
skarzacego ze stacjami powoda, w sposdéb nalezyty chroniac zar6wno interes poszkodowanego, jak i konsumentow
przed wprowadzeniem w blad co do tozsamoSci przedsiebiorcy, wzglednie co do mozliwego powigzania stacji powoda
i pozwanego. Kolor intensywnej zieleni na wskazywanych wyzej elementach, wzmocniony w porze nocnej okre§lonym
sposobem ich pod$wietlenia, jest w ocenie Sadu Apelacyjnego tym elementem, ktéry decyduje o sile znaku powoda.

Sad Apelacyjny wyrazal tez przekonanie, ze uprawnione bylo kwalifikowanie znaku towarowego powoda jako znaku
renomowanego. Odnoszac powyzsze do przedmiotowej sprawy podniésl, ze o zaliczeniu znaku towarowego powoda
do kategorii znakéw renomowanych przesadzaly takie okoliczno$ci, jak stuletni okres istnienia spo6iki (...) na rynku
Swiatowym, a w Polsce funkcjonowanie jej na rynku od wrze$nia 1991 roku, odkad intensywnie rozwinela (liczac do
chwili obecnej) sie¢ miejsc sprzedazy produktdéw. Innym czynnikiem w tym zakresie jest zestandaryzowany, estetyczny
wyglad stacji, dbalo$¢ o jednorodne kolorystycznie i solidnej jakoSci szczegoly wystroju, a takze wygode klientéw
poprzez umozliwienie im korzystania z szerszego wachlarza produktow (sklepy, bary kawowe) i ustug (myjnie, toalety,



stanowiska do odkurzania czy pompowania opon etc.). Uznanie znaku towarowego powoda za znak renomowany
uzasadnia stwierdzenie, ze jego moc odrozniajaca jest wieksza niz sila takiego znaku nierenomowanego, a takze ze
wieksze od przecietnego staje sie ryzyko wprowadzenia klientow w blad, a w konsekwencji ustawa przyznaje takiemu
znakowi zwiekszona ochrone. Bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do
renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie
moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku
wezedniejszego, stanowi dzialanie objete sankcja z art. 296 ust. 1 w zwiagzku z art. 296 ust.1a pkt 3 p.w.p.. Takze z
tego wzgledu uzasadnione bylo nakazanie pozwanemu wyeliminowania z oznaczenn swojego przedsiebiorstwa cech
upodabniajgcych je do oznaczenia przedsiebiorstwa, w sposdb wyzej wskazany. Usuniecie koloru zielonego z tych
oznaczen przywroci oznaczeniom stosowanym przez powoda ich pierwotna moc odrézniajaca.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego zadanie powoda co do nakazania pozwanemu zaprzestania uzywania na jego stacjach
wszelkiej zielono-zo6ltej kombinacji kolorystycznej dla oznaczania samych stacji, ustug przez pozwanego §wiadczonych
oraz ich reklamy i sprzedazy bylo nazbyt daleko idgce. Jak to wyzej wskazywano, kolorem bezspornie dominujacym
na stacjach powoda i decydujacym o charakterze ich wystroju, jest zielony. O podobienstwie kolorystyki stacji obu
stron $wiadczy stosowanie tego koloru, w zblizonym odcieniu, jako dominujacego zwlaszcza dla oznaczenia tych
samych istotnych elementow stacji, przez pozwanego. Takie jednak uzycie pozostalych barw, jakie stosuje pozwany,
a mianowicie wykorzystywanie koloru zobttego, w ocenie Sadu Apelacyjnego nie bedzie szkodliwe dla zdolno$ci
odrozniajacej znaku powoda (z dominantg barwy zielonej), po odjeciu komponentu zielonego na stacjach skarzacego.
Nie mozna bowiem pomingé tego, ze poza korzystaniem z barwy zielonej, jako dominujacej obie strony stosuja
wymieniane wyzej oznaczenia dodatkowe (napisy, powdd — rozetke), shuzace umozliwieniu nalezytego rozeznania
klientom stacji. Usuniecie tego koloru z oznaczen pozwanego usunie stan zakl6cenia zdolnosci odrézniajacej znaku
powoda zaré6wno w dzien, jak i wyeliminuje problem kolorystyki pod$wietlenia wiaty noca. Zastosowanie bowiem
jakiegokolwiek innego koloru w miejsce dotychczasowego zielonego niewatpliwie zmieni barwe calego otoku.

Dzialanie pozwanego polegajace na uzywaniu w szerokim zakresie, barwy zielonej dla oznakowania podstawowych
elementéw stacji paliw, bylo dzialaniem bezprawnym, bowiem narusza prawo powoda do uzywania takiego
oznakowania wynikajace z uzyskania prawa ochronnego, ktére, w my$l art. 153 ust.1 p.w.p., jest prawem
przystugujacym powodowi na zasadzie wylacznoSci. Do odwrécenia skutkéw naruszenia praw powoda konieczne
bylo nie tylko nakazanie pozwanemu zaprzestania uzywania podstawowego koloru odrézniajacego stacje powoda od
innych, ale réwniez nakazanie usuniecia tego koloru z wymienionych w wyroku zasadniczych elementow stacji paliw.

Uznal sad II instancji, ze udzielenie powodowi zadanej ochrony prawnej w oparciu o przepisy ustawy Prawo wlasnos$ci
przemystowej w zasadzie zbednym czynilo dalsze przenoszenie sporu na plaszczyzne innej podstawy prawnej, a
mianowicie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ochrona ta ma charakter
subsydiarny wobec tej, jaka zapewnia zastosowanie przepiséw p.w.p.. Wprawdzie powdd, w pelni zasadnie, wskazywal
na mozliwo$¢ dochodzenia swoich praw na podstawie zaréwno przepisow p.w.p., jak i u.w.n.k., jednak cel procesu
osiagnal w oparciu o pierwsza z wymienionych. Z tej przyczyny zarzuty apelacji w tej czedci zostaly pominiete.

Sad Apelacyjny nie podzielil zarzutow skarzacego odnoszacych sie do zarzutu przedawnienia roszczenia, a konkretnie
do ustalenia poczatku biegu tego terminu. Ustalenia i rozwazania Sadu orzekajacego poczynione w tym zakresie (v.s.
35 i 36 uzasadnienia Sadu I instancji — k. 597-598) odnosily sie do trzyletniego terminu przedawnienia, majgcego
zastosowanie zaré6wno do rozwazanej przez ten Sad podstawy roszczenia powoda z u.w.n.k., jak i do podstawy
znajdujgcej sie w p.w.p. — zgodnie z art. 289 w zwigzku z art. 298 p.w.p.. Sad Apelacyjny w caloéci odwolal sie
do przedstawionych przez Sad pierwszej instancji szczegbélowych ustalen faktycznych przedstawionych w motywach
zaskarzonego wyroku, $§wiadczacych o zachowaniu przez powoda powyzszego terminu do dochodzenia roszczen, bez
potrzeby ponownego przytaczania w tym miejscu tych ustalen i rozwazan.

Majac powyzsze na wzgledzie, uznajac, ze spelnione zostaly przestanki z art. 296 ust. 1 w zwiazku z art. 296 ust. 1a pkt 2
i3 p.w.p., Sad Apelacyjny zmienil zaskarzony wyrok w omawianym zakresie, na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c., zmieniajac



czeSciowo zaskarzony wyrok, a w zakresie dalej idacym oddalajac powodztwo i apelacje w oparciu o art. 385 k.p.c. O
kosztach postepowania Sad Apelacyjny orzekl na podstawie art.108 § 1 k.p.c. w zwigzku z art.100 k.p.c.

Od orzeczenia Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 14 pazdziernika 2009r. (IACa 898/09) skarge kasacyjng zlozyl
pozwany zarzucajac zaskarzonemu wyrokowi naruszenie przepisOw prawa materialnego i procesowego.

W odniesieniu do przepisOw postepowania cywilnego zarzucono naruszenie art. 39820Kk.p.c. poprzez niezastosowanie
przez Sad Apelacyjny wykladni prawa dokonanej przez Sad Najwyzszy, rozpoznajacy juz raz skarge kasacyjna w
niniejszej sprawie; art. 321 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie o zadaniu, ktére nie bylo objete podstawg faktyczng i prawna,
powddztwa i w konsekwencji orzeczenie ponad zadanie pozwu; art. 384 k.p.c. poprzez zmiane wyroku Sadu pierwszej
instancji na niekorzy$¢ pozwanego wnoszacego apelacje przy braku apelacji strony powodowej; art. 328 § 2 k.p.c.
poprzez wskazanie w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, ze rozstrzygniecie zostalo oparte na nieistniejacym przepisie
prawa materialnego; art. 162 k.p.c. poprzez jego bledne zastosowanie ze wzgledu na niewypowiedzenie sie Sadu
odnoénie do zgloszonych dowoddw; art. 217 § 2 k.p.c. w zwiazku z art. 382 i 391 § 1 k.p.c. poprzez pominiecie
wnioskowanego dowodu; art. 378 § 11 art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nierozpoznanie czeSci zarzutoéw apelacji; art. 479 §
1 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu, ktérego zgloszenie bylo spéznione.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego dotyczyly powolania w uzasadnieniu art. 296 ust. 1a pkt 2 i 3 p.w.p., ktory
jako nieistniejacy zostal zastosowany w zwiazku z art. 296 ust. 1 tej ustawy, bedac podstawa materialnoprawng
rozstrzygniecia; jezeli powolanie naruszenia powyzszego przepisu zostaloby uznane jako oczywista omyltka zarzucal
kasator zaskarzonemu wyrokowi naruszenie art. 296 ust. 1 w zwigzku w z art. 296 ust. 21 3 p.w.p. poprzez niewlasciwe
zastosowanie, polegajace na nakazaniu pozwanemu zaprzestania uzywania koloru zielonego do oznaczania paliw
plynnych, podczas gdy paliwa nie sa w ogole oznaczane; art. 296 ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
poprzez niewla$ciwe zastosowanie, polegajace na przyjeciu, ze znaki towarowe powoda sg znakami renomowanymi;
art. 296 ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez bledng interpretacje polegajaca na przyjeciu, ze
moze by¢ udzielona ochrona poszczeg6lnym elementom skladowym znakow towarowych w takim samym zakresie jak
znakowi towarowemu stanowigcemu okres$long calo$¢ kompozycyjng; art. 153 ust. 1 p.w.p. przez bledna wykladnie
polegajaca na przyjeciu, ze przez uzyskanie znaku ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania nie tylko znaku
towarowego, ale tez poszczegblnych elementéw skladowych takiego znaku.

Wyrokiem z dnia 21 pazdziernika 2010r. Sad Najwyzszy uchylil wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 14
pazdziernika 2009r. i sprawe przekazal temu Sadowi do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnieciem o kosztach
postepowania kasacyjnego.

Sad Najwyzszy uznal za niezasadny zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. przez rozstrzygniecie ponad zadanie pozwu
w sytuacji, gdy sad jest zwigzany zadaniem i jego podstawa faktyczna. Sad Apelacyjny w Gdansku nie naruszyt
wskazanego przepisu, a jedynie w sentencji wyroku zostaly uzyte inne sformulowania, niz zawieral pozew. Uzycie w
sentencji wyroku odmiennych sformulowan, niz uzyte w pozwie nie jest zasadzeniem ponad zadanie, jesli jest zgodne
z wola powoda, co wynikalo z jego stanowiska w toku procesu.

Za zasadny uznat Sad Najwyzszy zarzut naruszenia przez Sad drugiej instancji art. 384 k.p.c. Przepis ten wprowadza
zakaz reformationis in peius, ktory polega na zakazie pogorszenia polozenia tej strony, ktéra zaskarzyla orzeczenie
w sytuacji, gdy druga strona nie wniosla Srodka zaskarzenia. Rezultatem wyroku Sadu Okregowego bylo zakazanie
pozwanemu uzywania na bedacych jego wlasnoscia, stacjach benzynowych kombinacji koloréw zielonego i zéltego,
a w wyniku zmiany tego wyroku tylko wskutek apelacji pozwanego zakaz dotyczy uzywania przez niego koloru
zielonego w ogole, w kazdej kombinacji kolorystycznej, a nie tylko z kolorem zéttym. Orzeczony przez sad II instancji
zakaz uzywania w ogole koloru zielonego uniemozliwia wszelkie zestawienia tego koloru z innym dla oznaczenia
przedsiebiorstwa pozwanego, idzie zatem dalej, niz wyrok Sadu pierwszej instancji.

Za uzasadniony uznat Sad Najwyzszy zarzut naruszenia przez Sad Apelacyjny art. 162 k.p.c. poprzez bledne jego
zastosowanie. Sad drugiej instancji, zgadzajac sie z zarzutem naruszenia przez Sad pierwszej instancji art. 235 § 1
w zwigzku z art. 236 k.p.c. poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego oraz nie wydanie postanowien



rozstrzygajacych negatywnie wnioski dowodowe, uznal, ze charakter tych uchybien nie pozwala stronie pozwanej
na skuteczne podniesienie co do nich zarzutu dopiero w apelacji, wobec nie zlozenia zastrzezenia wpisanego do
protokolu w trybie art. 162 k.p.c. Sad Najwyzszy wskazal, ze art. 162 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, w ktorej sad
pominie dowo6d bez wydania postanowienia oddalajacego wniosek o jego przeprowadzenie i dlatego nakazal by Sad
Apelacyjny rozpoznal podniesione w apelacji zarzuty dotyczace sposobu przeprowadzenia postepowania dowodowego
i poczynione na tej podstawie ustalenia faktyczne, ktére z uwagi na przedmiot niniejszej sprawy maja, zasadnicze
znaczenie.

Nie podzielil Sad Najwyzszy zarzutu pozwanego co do naruszenia przez zaskarzony wyrok art. 479 k.p.c., jako ze tego
przepisu sad nie moze naruszy¢. Jest on skierowany do stron postepowania. Wskazal, ze o potrzebie p6zniejszego
zgloszenia okre§lonych twierdzen decyduja, okoliczno$ci konkretnej sprawy, a przepisy o prekluzji dowodowej nie
moga, by¢ stosowane w spos6b formalistyczny, kosztem mozliwo$ci merytorycznego rozpoznania sprawy.

Rozwazajac zarzut skarzacego o niezastosowaniu przez Sad Apelacyjny przy ponownym rozpoznawaniu sprawy
wykladni prawa dokonanej przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sygn, akt IV CSK 61/09,
w wyniku rozpoznania pierwszej skargi kasacyjnej wniesionej w tej sprawie Sad Najwyzszy wskazal, ze zwigzanie
wykladnig prawa nalezy rozumieé¢ wasko, jako tylko ustalenie znaczenia przepiséw prawa. Sad Apelacyjny nie naruszyt
wiec art. 398 k.p.c. poniewaz nie orzekl sprzecznie z wykladnia dokonana przez Sad Najwyzszy w odniesieniu do
wykladni majacych zastosowanie w sprawie art. 18 u.z.n.k. i art.

296 p.w.p. Sad ten jednak blednie okreslit w sentencji wyroku ,adekwatne kryterium dla ustalenia zakresu, w
jakim powodztwo powinno zostaé uwzglednione”. Mimo zatem nie naruszenia przez zaskarzony wyrok art. 398
k.p.c. skarzacy mial stusznos$é, ze stanowisko Sadu Najwyzszego w powolanym wyroku zostalo Zle odczytane. To z
kolei doprowadzilo do naruszenia art. 296 p.w.p. oraz art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p. przez wadliwe przyznanie kolorowi
per se ochrony jako znakowi towarowemu. Wskazal Sad Najwyzszy, ze w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony
jest wizerunek stacji benzynowej w okre$lonej kompozycji koloréow zielonego i zéltego, z uznana dominacja koloru
zielonego, a nie kolor jako znak towarowy.

Odnoszac sie do zarzutdéw naruszenia prawa materialnego Sad Najwyzszy nie podzielil twierdzen skarzacego, ze w
zaskarzonym wyroku wadliwie zostal zastosowany art. 296 ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ze wzgledu
na nietrafne przyjecie, ze znaki towarowe powoda sa znakami renomowanymi. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku
identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek
towarow, jezeli takie uzywanie moze przynie$é uzywajacemu nienalezna, korzysé lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego. Zdaniem Sadu Najwyzszego renomowany to nie tylko noénik
informacji o pochodzeniu towaru (ustlugi), ale tez przekaznik pewnych istotnych informacji, ktére moga, sie odnosié
do jakoSci towaru (ustugi), jak tez do reputacji uprawnionego do znaku lub do jego dzialalno$ci. Znak renomowany
to znak znany, rozpoznawalny w stopniu wiekszym niz znaki towarowe zwykle, co nie oznacza, ze musi by¢ znany
powszechnie. W wypadku uzycia przez nieuprawnionego znaku renomowanego dla oznaczenia towaréw lub uslug
podobnych do zarejestrowanych, co ma miejsce w niniejszej sprawie, ryzyko pomylki co do pochodzenia wystepuje
juz wowcezas gdy podobienstwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez skojarzenie z tym znakiem. Ryzyko
skojarzenia stanowi jedno z kryteriow oceny podobienstwa ktére powinno uwzgledniac wszystkie okolicznosci, w tym
sile odrdzniajacg znaku imitowanego, stopien jego rozpowszechniania oraz renome. Dodanie przez naruszajacego
dodatkowych oznaczen lub dokonanie pewnych zmian w znaku nie wylacza ryzyka pomylki przez skojarzenie. W
takim wypadku wymagany stopienn podobienstwa znakow jest niski. Majac to na wzgledzie uznal Sad Najwyzszy, ze
zaskarzony wyrok nie naruszyt art. 296 ust. 1 w zwiazku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Odnoszac sie do kwestii przyznania ochrony na podstawie powolanego przepisu p.w.p. wskazal Sad Najwyzszy, ze
jest ona na tyle szeroka, ze nie trzeba juz wymagaé spelnienia przestanek ochrony wskazanej jako naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy wedhlug art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Jednak wobec zarzucenia w skardze kasacyjnej
naruszenia tego przepisu przez zaskarzony wyrok poddal ten wyrok kontroli w tym zakresie, przyznajac racje



pozwanemu, ale tylko w tym sensie, ze ochrona nie moze by¢ udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi
skladowemu znaku towarowego, ktérego dotyczy ochrona. Kolor ten od poczatku procesu byl laczony z kolorem
zOhym, zatem nie ma powodu, aby pozwany nie mogt zastosowac koloru zielonego w polaczeniu z innymi kolorami.
Ochrona nie obejmuje kazdej kombinacji kolorystycznej uzywanej przez powoda, jakby wynikalo z uzasadnienia
zaskarzonego obecnie wyroku Sadu Apelacyjnego, a tylko takiego zestawienia barw, ktére moze wprowadzaé w blad co
do oznaczenia przedsiebiorstwa, towaru lub ushugi albo narusza prawo do wylacznego uzywania znaku towarowego.
Granica, ochrony jest zdolno$¢ odrozniajaca tego zestawienia barw. Calkowite zakazanie stosowania jakiego$ koloru
w okoliczno$ciach niniejszej sprawy narusza art. 296 ust. 1i 2 p.w.p., a takze art. 120 ust. 2 p.w.p.

Zdaniem Sadu Najwyzszego stan faktyczny rozpoznawanej sprawy daje mozliwo$é sformutowania prawnych
przestanek i granic ochrony koloru jako elementu znaku towarowego, ktéry oznacza nie rzecz (towar), tylko
$wiadczone ustugi i wizerunek miejsc, prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej. Chodzi zwlaszcza o sytuacje, gdy
wsrdd przedsiebiorcoéw dzialajacych w okre$lonej branzy, jak w przypadku stacji paliw zainteresowanie budza tylko
niektore kolory, na tyle wyraziste, ze tylko one moga pelni¢ funkcje odrézniajaca, sa, ponadto uwazane za estetyczne
i przydatne marketingowo w prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej. Gdyby tylko jednemu przedsiebiorcy przyznac
wylacznoéé na uzywanie okre$lonego koloru przez zakazanie jego uzywania innym przedsiebiorcom prowadzacym
ten sam rodzaj dzialalno$ci, to ograniczytoby to swobode podejmowania i prowadzenia dzialalno$ci gospodarcze;j.
Naruszaloby tez zasade swobodnej (uczciwej) konkurencji, zwlaszcza gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko
kilkoma kolorami.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje :

Zakres zaskarzenia (zaskarzono pkt 1 i 4 wyroku sadu I instancji) wyznaczal w sprawie przedmiot rozpoznania, jaki
podlegat ocenie przez sad II instancji.

Apelacja zastugiwala na uwzglednienie, poniewaz jej zarzutom nie mozna odmowic racji, aczkolwiek w obecnym stanie
sprawy nie uzasadnialy one dokonania zmiany zaskarzonego wyroku, zgodnie ze zgloszonym w niej ewentualnym
wnioskiem apelacyjnym. Na wstepie zauwazy¢ nalezy, iz powodka podniosla w apelacji zarzuty, dotyczace zaréwno
uchybien procesowych, skutkujacych jej zdaniem dokonaniem wadliwych ustalen faktycznych, jak i naruszenia prawa
materialnego, odnoszace sie do prawidlowosSci prawnej oceny zasadnos$ci dochodzonego przez nig zadania. W tej
sytuacji w pierwszej kolejnoSci wypadalo rozwazy¢ zarzuty procesowe, zwigzane z podstawa faktyczng zaskarzonego
wyroku, poniewaz dokonanie materialnoprawne oceny powoddztwa jest mozliwe i celowe dopiero po przyjeciu
prawidlowych ustalen faktycznych.

Przedmiotowa sprawa nie poddaje sie merytorycznemu rozstrzygnieciu co do istoty w zakresie prawidtowosci
podstawy faktycznej i prawne;j.

Zasadnie wskazat Sad Najwyzszy w wyroku uchylajacym ostatnie orzeczenie Sadu Apelacyjnego, ze w sprawie pozwana
nie utracila prawa do powolywania sie na zaistniale uchybienia w postepowaniu przed sadem I instancji (art. 162
k.p.c.). Znaczenie art. 162 k.p.c. realizuje sie w postepowaniu odwolawczym. Zastrzezenie przewidziane w art. 162
k.p.c. moga dotyczy¢ jedynie takich uchybien sadu, popelionych przy dokonywaniu czynno$ci procesowych, o ktorych
strony zostaly powiadomione przez sad wydaniem postanowienia lub zarzadzenia.

Rozpoznajac ponownie sprawe sad I instancji byt zobowigzany na mocy wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku
z 31 maja 2006r. do poczynienia ,szczegdlowych ustalen, ktdre pozwolilyby na odrebne ustalenie, czy pozwani w
jakikolwiek sposob dopuszczaja sie wzgledem powoda czynéw nieuczciwej konkurencji, a nadto czy w rzeczywistosci
naruszaja prawa ochronne powoda na znaki towarowe”.

Poddajac ponownie ocenie sprawe sad I instancji wyznaczyl rozprawe w dniu 2.02.2007r. na ktorej strony zglosily
propozycje podjecia rozméw co do ugody, co zaskutkowalo zawieszeniem postepowania na okres prawie 1 roku
(podjeto je 16 stycznia 2008r. — k. 503).



W miedzy czasie powdd rozszerzyl zadanie pozwu (k. 491) i zglosil w pisémie rozszerzajacym takze wnioski dowodowe.
Roéwniez w kolejnym piSmie z 14.02.2008 r. powdd zglosil dalsze wnioski dowodowe (k. 525 -533). Majac na
uwadze, ze doszlo do podjecia postepowania sad I instancji wyznaczyt rozprawe na dzien 15.02.2008r., gdzie jedynie
pelnomocnicy wypowiedzieli sie co do swych stanowisk w sprawie i zgloszonych wnioskéw dowodowych (nie cofajac
ich; k. 541-542). Sad nie wydajac zadnej decyzji co do zgloszonych wnioskéw dowodowych zamknal rozprawe i w
terminie publikacyjnym wydatl zaskarzony wyrok (k.539).

W uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia natomiast stwierdzil, ze zgloszone przez powoda na rozprawie w dniu 15
lutego 2008r., wnioski dowodowe, w tym zawarte w pi§mie procesowym z dnia 14 lutego 2008r. nie mogly by¢ wziete
pod uwage, jako spéznione w $wietle art. 47912 § 2 k.p.c., albowiem powodd nie wykazal aby nie bylo mozliwe ich
powolanie przynajmniej w piSmie procesowym z 31 stycznia 2007r., tj. jeszcze przed zawieszeniem postepowania w
sprawie, ani ze potrzeba ich powolania wynikla p6Zniej. Takie wyjasnienie sadu zawarte w uzasadnieniu, nie moze
zastgpi¢ formalnej decyzji procesowe;j.

W ocenie sadu I instancji procesowanie sadu I instancji, jakie mialo miejsce po uchyleniu zaskarzonego wyroku byto
wadliwe. W $wietle regul rzadzacych postepowaniem dowodowym brak bylo podstaw do dokonywania ustalen oraz
oceny materialu sprawy na podstawie dowodow, ktére w sposéb formalny nie zostaly przeprowadzone.

Zaskarzone rozstrzygniecie zostalo wydane wiec bez nalezytego wyjasnienia istotnych, a jednocze$nie spornych
okoliczno$ci majgcych znaczenie dla rozstrzygniecia, z uchybieniem przepisom postepowania, bez przeprowadzenia
jakiegokolwiek postepowania dowodowego pomimo zlozonych przez strone powodows takze nowych wnioskéw
dowodowych, majacych w jej ocenie potwierdzi¢ zasadno$¢ powoddztwa. Sad I instancji nie przeprowadzil
zawnioskowanych dowoddw, ani tez nie wypowiedzial sie co do ich oddalenia, a dotyczacych zaréwno zakresu zadania
pierwotnego, jak i rozszerzonego, ktére uwzglednil w czesci dotyczacej stacji w Z..

Wydajac orzeczenie z pominieciem wydania w tej materii decyzji procesowej naruszyt sad I instancji reguly art. 210
§ 3, 2351 236 k.p.c., skoro rozprawa w dniu 15.02.2008r. nie obejmowala postepowania dowodowego i roztrzasania
jego wynikéw (por. uzasadnienie postan. SN z 5 lutego 1999 r. III CKN 1211/98, OSNC 1999 r., nr 7-8, poz. 139, wyrok
SN z 20 sierpnia 2001 r. I PKN 571/00 - OSNP 2013 nr 14, poz. 330).

Zasadny wobec powyzszego byl takze zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. albowiem przedmiot oceny w aspekcie
wiarygodnoséci i mocy dowodowej, wynikajacych zen okolicznos$ci, faktow (art. 233 § 1 k.p.c.) moga stanowi¢ tylko
dowody formalnie przeprowadzone, co nie mialo miejsca.

Sad Okregowy ponownie rozpoznajgc sprawe nie wypekit tym samym dyspozycji art. 386 § 6 k.p.c., w zakresie
nakazanego poczynienia szczegdltowych ustaleni, co do dopuszczenia sie badz tez nie, przez pozwanego wzgledem
powoda czynoéw nieuczciwej konkurencji, a takze ustalenia czy rzeczywiécie naruszaja prawa ochronne powoda na
znaki towarowe.

W konsekwencji Sad Apelacyjny doszedl do przekonania, Zze na obecnym etapie postepowania przedmiotem jego
oceny nie moze by¢ analiza prawidlowo$ci tak dokonanych ustalen faktycznych. Uchybienia przepisom postepowania,
a mianowicie naruszenie art. 210 § 3 k.p.c. i art. 235 k.p.c. polegajace na nie przeprowadzeniu dowodéw przed
sadem I instancji, pomimo ze dotyczyly one faktow istotnych dla rozstrzygniecia, ktérych wyja$nienie bylo niezbedne
oraz zamkniecie rozprawy pomimo niewyjasnienia wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych doprowadzilo do
nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c.

Wprawdzie nie zarzucal tego apelujacy, ale nie mozna nie zauwazy¢, ze zgodnie z art. 224 k.p.c. zamkniecie rozprawy
moze nastapi¢ przede wszystkim po przeprowadzeniu dowodéw. W konsekwencji zamkniecie rozprawy co do zasady
moze nastapi¢ dopiero po zakoniczeniu inicjatywy dowodowej stron, oczywidcie z uwzglednieniem zasad, okre$lonych
w art. 210 § 3 k.p.c. Wobec tego, o ile strony zglaszaja wnioski dowodowe, rzecza sadu jest wypowiedzenie sie
co do nich. Dodaé¢ wypada, ze za takim pogladem przemawia takze wzglad na wzmocnienie kontradyktoryjno$ci



procesu cywilnego, w ktérym to strony sa gospodarzami postepowania dowodowego, decydujac o jego kierunku i
zakresie z uwagi na zglaszane przez siebie twierdzenia i okoliczno$ci faktyczne. W tym ujeciu Sad pierwszej instancji
bezpodstawnie ograniczyl postepowanie dowodowe.

Wprawdzie sad II instancji jest sadem meriti (art. 382 k.p.c.), i mozliwe jest przed nim prowadzenie postepowania
dowodowego, to jednakze co do zasady miejscem dla prowadzenia tego postepowania jest sad I instancji. Przemawia
za tym cytowany juz art. 386 § 4 k.p.c. Poza tym nalezy mie¢ wzglad na unikniecie pozbawienia stron mozliwosci
rozpoznania sprawy w postepowaniu dwuinstancyjnym, do czego mogloby latwo dojsé¢, gdyby znakomitg wiekszoéé
postepowania przeprowadzil bezposrednio sad odwolawczy. Stad nalezy unika¢ sytuacji by postepowanie dowodowe,
co do zasady bylo prowadzone bezposrednio przed Sadem Apelacyjnym. Postepowanie apelacyjne ma by¢ przede
wszystkim postepowaniem odwolawczym i kontrolnym, choé¢ zachowuje charakter postepowania rozpoznawczego.

W zwiagzku z tym, ze doszlo do uchylenia zaskarzonego orzeczenia i przekazania sprawy sadowi I instancji do
ponownego rozpoznania Sad Apelacyjny nie wypowiadal sie co do zgloszonych w apelacji wnioskéw dowodowych,
co w zadnym wypadku nie moze by¢ rozumiane jako uznanie, iz ten wniosek w ogole nie ma zosta¢ uwzgledniony w
niniejszej sprawie takze w toku jej ponownego rozpoznania. Decyzje co potrzeby i mozliwoSci przeprowadzenia tego
dowodu w tym wzgledzie powinien podjac¢ sad I instancji.

W obecnym stanie sprawy trudno w sposéb jednoznaczny odnieéc¢ sie do zarzutéw naruszenia prawa materialnego,
wskazanych w apelacji. Odnoszac sie do tej kwestii nalezy wskazaé, ze wiele bedzie zaleze¢ od wynikow
przeprowadzonego postepowania dowodowego. Po usunieciu tej nieprawidlowosSci sad I instancji powinien w
pierwszej kolejnosci wypowiedziec sie co do zarzutu przedawnienia roszczenia, tj. naruszenia art. 442 k.c. w zw. z art.
20 u.w.n.k. Po przesadzeniu tej z kolei kwestii i ustaleniu, ze nie nastapilo przedawnienie sad I instancji bedzie mog}
przystapi¢ do oceny zasadnosci twierdzen powodki.

Nie przesadzajac tej kwestii, podkresli¢ nalezy, ze w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony ma by¢ wizerunek stacji
benzynowych powoda w okres$lonej kompozycji koloréw zielonego i z6ltego, z uznana dominacjg koloru zielonego, a
nie kolor zielony jako znak towarowy. Przy ocenie prawnej sad I instancji nie moze pomina¢ wskazdéwek jakie plyna
tak z wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 3 czerwca 2009r. (sygn. akt CSK 61/09), jak i wyroku Sadu Najwyzszego 21
pazdziernika 2010r. (sygn. akt CSK 231/10), gdyby uznal zasadno$¢ roszczenia powodki co wskazania adekwatnego
kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powddztwo powinno zosta¢ uwzglednione. Poza tym sad I instancji bedzie
mail na wzgledzie takze dalsze uwagi jakie zawarl w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 pazdziernika 2010r. (sygn. akt CSK
231/10) Sad Najwyzszy, co do wykladni art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., co do tego jak rozumie¢ znak
renomowany i ze takimi znakami sa znaki towarowe powoda, to ze ochrona nie moze by¢ udzielona samemu kolorowi
zielonemu, jako elementowi sktadowemu znaku towarowego, ktérego dotyczy ochrona, a kolorowi temu w polaczeniu
z kolorem zo6ttym i Ze nie ma przeszkdd aby pozwany mogt zastosowaé kolor zielony w polaczeniu z innymi kolorami.
Przedmiotem ochrony w sprawie jest tylko takie zestawienie barw, ktére moze wprowadza¢ w blad co do oznaczenia
przedsiebiorstwa, towaru lub ushugi albo narusza prawo do wylacznego uzywania znaku towarowego powoda. Granica,
ochrony jest zdolno$é¢ odrozniajaca tego zestawienia barw. Niemozliwe jest calkowite zakazanie stosowania jakiego$
koloru w okoliczno$ciach niniejszej sprawy, albowiem naruszaloby to art. 296 ust. 11 2 p.w.p., a takze art. 120 ust. 2
p-w.p., jak i zasady swobody podejmowania i prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej i swobodnej konkurencji.

Stan faktyczny rozpoznawanej sprawy daje mozliwo$é sformulowania prawnych przestanek i granic ochrony koloru,
jako elementu znaku towarowego, ktéry oznacza nie rzecz (towar), tylko §wiadczone ustugi i wizerunek miejsc,
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej. Chodzi¢ bedzie o wyjasnienie, na czym ma polega¢ dominacja koloru
zielonego w kompozycji kolorystycznej uzytej przez pozwanego tak, zeby nie wprowadzala w blad, stosownie do tresci
art. 296 ust. 1 w zwiazku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sprecyzowane rozstrzygniecie spowodowac¢ powinno takze
ustanie watpliwosci skarzacego co do mozliwosci korzystania przez powodowa Spélke (...) z prawa ochronnego na
znak towarowy w sposob okreSlony w art. 153 ust. 1 p.w.p.



Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad I instancji winien wypowiedzie¢ sie tez, czy zachowania pozwanego
naruszaly art. 3, 5,101 18 u.w.n.k. i jaki ewentualnie ma to wplyw na zakres zadanej ochrony, jakiej domagal sie powod.

Z tych wszystkich wzgledow Sad Apelacyjny na mocy art. 386 § 4 k.p.c. i art. 108 § 2 k.p.c. orzek} jak w sentencji
wyroku.



