Sygn. akt V AGa 238/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2019 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku — V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Anna Daniszewska
Sedziowie: SA Mariusz Wicki
SO del. Wiestaw Lukaszewski (spr.)
Protokolant: sekretarz sadowy Barbara Haska

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. w Gdansku na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) w L. ((...))

przeciwko M. S. (1)

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

od wyroku Sadu Okregowego w B.

z dnia 20 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII GC 221/15

I. prostuje rubrum zaskarzonego wyroku w ten sposob, ze w miejsce oznaczenia firmy powoda ,(...). w L.” wpisuje
() WL.”;

II. oddala apelacje;

III. zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwote 14.160 (czternadcie tysiecy sto szeéédziesiat) zlotych tytutem zwrotu
kosztoéw postepowania apelacyjnego.

SSO del. Wieslaw Lukaszewski SSA Anna Daniszewska SSA Mariusz Wicki
Na oryginale wlasciwe podpisy.
Sygn. akt V AGa 238/18

UZASADNIENIE

Powdd - (...) z siedziba w L. ((...)) zlozyl pozew, w ktorego punkcie 1 domagat sie zakazania pozwanym - M. S. (1) oraz
Przedsiebiorstwu (...) Spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w



B. uzywania dla oznakowania stacji paliw, §wiadczonych przez nie ustug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw plynnych,
zielono-zo6ltej kombinacji koloréw, w ktérej —

w og6lnym wrazeniu — bez wzgledu na zastosowanie innych koloréw, w tym koloru bialego — dominujacy jest kolor
zielony, a kolor zolty uzupelniajacy, to jest kolor zielony zajmuje ponad 40% calej powierzchni wystroju stacji lub
poszczegdblnych jej

elementéw widocznych z normalnej perspektywy, a w szczegolnoéci stupa cenowego, otoku wiaty gtéwnej, shupow ja
podtrzymujacych, dystrybutoréw paliwa, gzymsu Scian sklepu i innych podobnych budowli, wzglednie kolor zielony
stanowi ponad 40% w zielono-zéltym zestawieniu koloréw, w tym na stacji paliw znajdujacych sie w B. przy ulicy
(...), (...)-(...) B.. W punkcie 2 pozwu powdd wniost o zakazanie pozwanym zaprzestania pod$wietlania na zielono
jakichkolwiek elementéw stacji paliw, a w szczeg6lnoSci otoku wiaty gléwnej, $écian sklepu oraz stupa cenowego, w
tym na stacji paliw znajdujacych sie w B. przy ulicy (...), (...)-(...) B.. W punkcie 3 pow6d zadal opublikowania przez
kazdego z pozwanych trzykrotnego ogloszenia w Gazecie (...) i ,(...)” z przeprosinami

albo alternatywnie sentencji wyroku. Domagal sie rowniez zasadzenia solidarnie od pozwanych na swoja rzecz kosztow
procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Powo6d wyjasnil wuzasadnieniu pozwu, ze jest czeScia jednego z najwiekszych koncernoéw paliwowych dostarczajacych
energie, dzialajacych na terenie ponad 8o krajow, w tym od 1991 r. w Polsce, gdzie sie¢ stacji (...) obejmuje 425
obiektow. Stacje benzynowe oraz produkty powoda mozna rozpozna¢é po charakterystycznej szacie graficznej, na ktora
sklada sie kolor zielony (dominujacy), z6tty oraz bialy (barwy uzupelniajace). Elementem schematu identyfikacji
przedsiebiorstwa jest takze logo H.. Kolory staly sie symbolem przedsiebiorstwa powoda, oznaczeniem $wiadczonych
przez niego ustug oraz noénikiem znakomitej renomy na $wiecie i w Polsce. Powdd podkreélil szczegélne silng moc
oddzialywania pod$wietlonych koloréw stacji w nocnych warunkach. Powod twierdzil, ze czyni ogromne inwestycje
majace na celu promowanie swojego wizerunku, ktorego glowne elementy stanowia kolor zielony

i zielono-z6ka kombinacja koloréw. Powdd wskazal, ze jest wladcicielem szeregu znakéw towarowych i ustugowych,
ktére s utrzymane w zielono-zotej kolorystyce.

Powo6d dodal, ze pozwani zwigzani sa z prowadzeniem stacji benzynowej w B., przy ul (...), w ktbérej wystroju
wykorzystano kolorystyke bazujgca

na kombinacji koloréw zielonego, zbttego i bialego, gdzie barwa zielona ma charakter dominujacy. Powdd
argumentowal, ze w dniu 6 czerwca 2012 r. skierowal do Sadu Rejonowego w (...) wniosek o zawezwanie do proby
ugodowej, jednak pozwani

nie wyrazili zgody na polubowne zakonczenie sporu i postepowanie umorzono.

W efekcie powdd zarzucil pozwanym naruszenia:
« praw ochronnych na znaki towarowe z art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa wlasno$ci przemyslowej;
« praw do znaku renomowanego z art. 296 ust. 2 pkt 3 prawa wlasnoS$ci przemystowej;

« czyn nieuczciwej konkurencji z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegajacy na
wprowadzajacym w blad oznaczeniu
przedsiebiorstwa;

« czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegajacy na
wprowadzajacym w blad oznaczeniu pochodzenia towaréw lub ustug;

« czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegajacy na pasozytniczym
wykorzystaniu renomy przedsiebiorstwa powoda i jego towarow.

Powdd stal na stanowisku, ze dzialania pozwanych szkodza renomie i zdolno$ci odrézniajacej jego znakow
towarowych, moga takze przynie$¢ inne negatywne konsekwencje, znajdujgce odzwierciedlenie w utracie zaufania
klientéw do towaréw opatrzonych znakami towarowymi (...), czy tez oslabieniu mocy odrézniajacej jego znakow.



W odpowiedzi na pozew pozwany M. S. (1) wniést o oddalenie
powddztwa oraz zasadzenie od powoda na jego rzecz zwrotu kosztow postepowania.

W zakresie zadania zawartego w punkcie 1 petitum pozwu pozwany wskazat,

ze nie jest ono dokladnie sprecyzowane, albowiem powdd uzyt stowa ,,w tym”.

Pozwany stwierdzil, ze pow6d winien sprecyzowaé, ktore stacje paliw — poza stacja w B. — objete sa jego zadaniem.
Pozwany dodal, Ze miedzy stronami od dziesieciu lat toczy sie spor o identyczne roszczenia, jak w niniejszej sprawie,
z tym ze odnosi

sie ono do enumeratywnie wymienionych siedmiu stacji benzynowych prowadzonych przez pozwanego, wérod ktoérych
nie ma stacji w B.. Ponadto podal, Ze sformulowanie zadania zakazowego powoda (punkt 1 petitum pozwu) budzi wiele
watpliwo$ci. Pozwany podniost tez zarzut przedawnienia roszczen powoda wskazujac, ze pozwolenie na uzytkowanie
stacji w B. uzyskat 18 wrzeénia 2008 r.,

natomiast powdd zatrudniat detektywdéw do poszukiwania podobnych stacji.

Niezaleznie od tego, powodztwo zostalo wniesione po uplywie trzech lat od

zawezwania do proby ugodowej. Pozwany zglosit rowniez zarzut braku legitymacji czynnej powoda do dochodzenia
roszczen. W ocenie pozwanego, powod jest tylko udzialowcem spolki, ktéra prowadzi w Polsce stacje (...).
Przedsiebiorstwo, w sklad ktérego wchodza stacje (...) w Polsce, nalezy do spoiki (...), ktora bylaby legitymowana do
dochodzenia takich roszczen. Pozwany powolal sie tez na fakt, ze wczeéniej od powoda stosowal do oznaczania swych
stacji kolory zielony, z6lty i bialy,

co mialo miejsce od 1994 r. Pozwany wskazal, ze nie sprzedaje wlasnych towaréw. Ponadto, sposéb uzycia kolorow
na stacji benzynowej pozwanego nie nasladuje ani nawet nie zbliza sie do uzycia koloréw na znakach towarowych
nalezacych do powoda. Dodal tez, ze inni, mniejsi od powoda przedsiebiorcy nie moga by¢ pozbawieni prawa

do uzywania koloru zielonego tylko dlatego, ze w ocenie powoda zachodzi¢ bedzie

ryzyko skojarzenia koloru zielonego z jego stacjami. Zdaniem pozwanego, powdd nie moze monopolizowac i
zawlaszczac tego koloru i czynic z tego oreza w walce konkurencyjne;j.

Te same zarzuty w swojej odpowiedzi na pozew podniést drugi z pozwanych — Przedsiebiorstwo (...) spotka z
ograniczong odpowiedzialno$ciag w B.. Dodal

on ponadto, ze prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza na stacji benzynowej w B. na podstawie umowy najmu zawartej z
pozwanym M. S. (1). (...) zostala

mu wydana w stanie kompletnym, nie wykonywal on zadnych zmian w wystroju i kolorystyce.

W pi$mie procesowym z dnia 15 pazdziernika 2015 roku powod sprecyzowal zadanie pozwu w zakresie punktu 11 2
oraz wniosl o zakazanie pozwanym dzialan, o ktorych mowa w punkcie 11 2 petitum pozwu, na stacji paliw znajdujace;j
sie w B. przy ulicy (...), (...)-(...) B.. Powod rozwinal takze dotychczas przedstawiong argumentacje, w tym wskazal, ze
bez znaczenia dla sprawy pozostaje

to, ze pozwana spolka jest tylko najemca stacji znajdujacej sie w B.. Jako bezzasadny okreslil rowniez zarzut braku
wspoltuczestnictwa po stronie pozwanych. Odno$nie do zarzutu powagi rzeczy osadzonej i zawistoSci sprawy powod
podkreslit,

ze sprecyzowal roszczenia zakazowe w ten sposdb, ze dotycza one jedynie stacji paliw znajdujacej sie w B.. Powdd
twierdzil rowniez, ze w sprawie nie doszlo do przedawnienia roszczen. Odniost sie takze do zarzutu braku legitymacji
czynnej co do czynow nieuczciwej konkurencji, twierdzac przy tym, ze w zwiazku z przedlozonym wyciggiem z umowy
licencyjnej ma konkretny, bezposredni i realny interes

ekonomiczny na terytorium Polski. Powod wskazal zarazem, ze bezzasadne sa twierdzenia pozwanych odno$nie braku
precyzji sformulowania roszczen

zakazowych, w tym co do kwestii zakresu stosowania oraz odcienia barw zielonej i

z0ktej oraz ,normalnej perspektywy”. Powdd utrzymywal, ze jego roszczenia zakazowe mieszcza sie w tresci
przystugujacych mu praw ochronnych na znaki towarowe. Co do roszczenia publikacyjnego, pow6d roéwniez
zakwestionowat zarzuty pozwanych, w tym wskazal, jakie funkcje ma pelié¢ publikacja o§wiadczen oraz twierdzil, ze
nie ma znaczenia to, Ze roszczenia takie nie zostaly uwzglednione w ramach innego postepowania. Jako golostowne



powdd okreslil zarzuty pozwanych co do naruszenia zasad wspdlzycia spolecznego i dobrych obyczajow, poniewaz
celem powoda jest ochrona jego praw. Powod powolal sie takze na tzw. zasade czystych rak. W calo$ci podtrzymat
stanowisko odnoénie naruszenia przez pozwanych praw ochronnych

powoda na znaki towarowe oraz zasad uczciwej konkurencji ze wzgledu na wykorzystanie zielono-zoltej kombinacji
kolorystycznej do oznaczania stacji paliw, §wiadczonych ustug oraz oferowanych towaréw.

W pi$mie datowanym na dzien 23 czerwca 2016 r. powdd ponownie
zmodyfikowatl roszczenia zawarte w punkcie 11 2 petitum pozwu w ten sposéb, ze
wnibst o:

1. zakazanie pozwanym — kazdemu z osobna - uzywania dla oznakowania stacji paliw, §wiadczonych przez nie uslug,
ich reklamy oraz sprzedazy paliw

plynnych, zielono-zéltej kombinacji koloréw, w ktorej kolor zielony zajmuje

ponad 40% powierzchni elementéw stacji paliw w postaci stupa cenowego,

otoku wiaty gléwnej, shupow ja podtrzymujacych, dystrybutoréw paliwa oraz gzymsu Scian sklepu lub w ktorej kolor
zielony stanowi ponad 40% w zielono-z6ttym zestawieniu koloréw na stacji paliw znajdujacej sie w B. przy ulicy (...),

(..)-(..) B

2. zakazanie pozwanym — kazdemu z osobna — zaprzestania pod$wietlania na zielono elementéw stacji paliw w postaci
otoku wiaty gléwnej, slupa cenowego oraz gzymsu $cian sklepu na stacji paliw znajdujacej sie w B. przy ulicy (...),

(...)-(...) B..

Powdd podtrzymat pozostale roszezenia zawarte w puntach 3 i 4 petitum
pozwu. Dodatkowo wnibst o nakazanie pozwanym solidarnie w terminie 3 miesiecy od daty uprawomocnienia sie
wyroku usuniecia skutkéw naruszen.

W uzasadnieniu wyzej opisanego pisma, powod powolal sie na tre$¢ wyroku

Sadu Okregowego w B. z 30 listopada 2015 r., sygn. akt VIII GC (...), w ktorym przesadzono, ze oznaczenia stosowane
przez M. S. (1) na stacjach paliw w K., N., L., O., B., Z. i T. naruszaja prawa powoda do znakéw towarowych i zasady
uczciwej

konkurencji. Wyrok ten zostal w przewazajacej czeSci utrzymany w mocy przez Sad Apelacyjny w Gdansku w
orzeczeniu z dnia 13 maja 2013 r., sygn. akt V ACa 177/16. Powdd wskazal na zwigzanie Sadu orzekajacego w niniejsze;j
sprawie treScia rozstrzygnie¢ prawomocnych wyrokéw.

W pi$mie datowanym na dzien 28 wrzeénia 2016 r. pelnomocnik pozwanych odniést sie do zmodyfikowanych roszczen
powoda, zaznaczajgc zarazem, ze Sad nie jest zwigzany weze$niej wydanymi i wskazanymi przez powoda orzeczeniami.

Na mocy postanowienia z dnia 10 pazdziernika 2016 r. Sad Okregowy prawomocnie odrzucil pozew w stosunku do
pozwanego M. S. (2) w zakresie zadania zawartego w punkcie 1 i 2 zmienionego roszczenia w pi§mie powoda z dnia
23 czerwca 2016 1., to jest o zakazanie pozwanemu zaprzestania uzywania dla oznakowania stacji paliw, §wiadczonych
przez nie ushug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw plynnych, zielono-z6ttej kombinacji koloréw, w ktorej kolor
zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementow stacji w postaci stupa cenowego, otoku wiaty gtéwnej, stupow ja
podtrzymujacych, dystrybutoréw paliwa oraz gzymsu $cian sklepu lub w

ktorej kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono-z6ltym zestawieniu koloréw znajdujgcej sie w B. przy ulicy (...)
oraz o zakazanie zaprzestania pod$wietlania na zielono element6w stacji paliw w postaci otoku wiaty gtéwnej, stupa
cenowego oraz gzymsu sklepu na stacji paliw znajdujacej sie w B. przy ulicy (...). Sad uznal, ze w tym zakresie miedzy
stronami istnieje stan powagi

rzeczy osadzonej, gdyz zakaz orzeczony przez Sad Okregowy w wyroku z 30 listopada 2015 r. obejmuje rowniez stacje
benzynowa w B..



W dniu 3 stycznia 2017 r. pozwany - Przedsiebiorstwo (...) Spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedziba w B.
zmienil firme na (...) Spotke z ograniczona odpowiedzialnoScia z siedziba w D..

W dniu 3 listopada 2017 r. pelnomocnik pozwanego zlozyt do akt fotografie
stacji benzynowej w B., przedstawiajace jej aktualny wyglad po przemalowaniu
na inny odcien otoku wiaty, otoku budynku, koloru slupéw i otoku slupa cenowego.

W pi$mie procesowym z dnia 23 listopada 2017 roku — w zwiazku ze

zmienionym wygladem stacji paliw — powod rozszerzyt powodztwo w stosunku do pozwanego M. S. (1) w ten sposob,
ze obok pierwotnego roszczenia wnibst

o:

1. nakazanie pozwanemu zaniechania uzywania koloru zielonego lub zielono — z6ltego niezaleznie od jego odcienia,
ktory stanowilby ponad 40 % widocznej powierzchni elementéw stacji, to jest otoku zadaszenia nad stanowiskami
tankowania paliwa, kazdego ze stupow podtrzymujacych zadaszenie, zewnetrznych powierzchni sklepu lub innego
budynku znajdujacego sie na

stacji paliw, kazdego z dystrybutoréw paliw, kazdego ze stanowiska

tankowania, pylonu cenowego — w polaczeniu z kolorem biatym, szarym lub srebrnym, niezalezenie od odcienia, na
stacji paliw znajdujacej sie w B. przy ulicy (...) oraz na jakiejkolwiek innej stacji paliw pozwanego;

2. nakazanie pozwanemu M. S. (1) zaniechania uzywania zielonego pod$wietlania jakichkolwiek zewnetrznych
powierzchni stacji paliw, lub ich elementéw, a takze uzywania oSwietlenia bezbarwnego, o ile o§wietla ono

zielone lub zielono — zblte powierzchnie stacji paliw na stacji paliw w B. przy ulicy (...) i na jakiejkolwiek innej stacji
pozwanego;

3. nakazanie pozwanemu usuniecia wskazanej kolorystyki w punkcie 1 ze stacji paliw w B., przy ulicy (...) i z
jakichkolwiek innych stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

4. nakazanie pozwanemu usuniecia o$wietlenia wskazanego w punkcie 2 ze stacji paliw w B., ulica (...) i z jakichkolwiek
innych stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku ;

5. nakazanie pozwanemu czterokrotnie opublikowanie na wlasny koszt w ciaggu 30 dni od uprawomocnienia sie
wyroku — na gléwnym grzbiecie kazdego

dziennikéw tj. 2 razy w dzienniku ,, Gazeta (...) i dwa razy w dzienniku ,,(...)” ogloszenia o wskazanej w zadaniu
wielkosci i tresci,

oraz upowaznienie powoda do opublikowania powyzszych o$wiadczen w podanych powyzej tytulach prasowych na
koszt pozwanego, w przypadku,
gdyby pozwany nie dopeknil obowigzku wynikajacego z tre$ci wyroku,

albo alternatywnie nakazanie pozwanemu opublikowanie sentencji wyroku na opisanych powyzej zasadach;
6. zasadzenie od pozwanego kosztéw procesu.

Uzasadniajac rozszerzenie powodztwa wobec pozwanego M. S. (1) powdd stwierdzil, Zze zmieniony odcien stacji
pozwanego nadal moze by¢ odbierany przez cze$¢ konsumentéw jako zielony.

Ponadto dokonal wyboru w zakresie roszczenia o publikacje o$wiadczenia lub wyroku w prasie zgloszonego w pkt 3
petitum pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 roku. Wskazal, ze z uwagi na odrzucenie pozwu wobec pozwanego M. S. (1) w
zakresie roszczen publikacyjnych orzeczenie w zakresie sentencji wyroku wzgledem M. S. (1) nie bedzie spelniaé celu
informacyjnego i moze by¢ niezrozumiate

dla przecietnego odbiorcy. Wobec tego powod dokonal wyboru i wni6st o nakazanie pozwanemu o$wiadczenia
okreslonej treéci i formie w prasie na podstawie art. 18 ust.



3 u.z.n.k.

W odpowiedzi na rozszerzenie powodztwa pozwany M. S. (1) w piSémie z 15 grudnia 2017 r. wnibst o oddalenie
rozszerzonego powodztwa, odrzucenie rozszerzonego powodztwa w zakresie, jakim dotyczy ono stacji paliw innych,
niz stacja zlokalizowana w B. przy ulicy (...) oraz zasadzenie od powoda na

rzecz pozwanego kosztow postepowania.

Pozwany podnosil, ze pow6d zglosil do ochrony i ma zastrzezony na swoja

rzecz jeden odcien zieleni, znajdujacy sie na zarejestrowanych znakach towarowych. Jest to odcien ciemnej zieleni
i nie powinno budzi¢ watpliwos$ci, ze pozwany na spornej stacji nie stosuje takiego koloru na jej elementach
architektonicznych wskazanych w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 277 wrze$nia 2017 r., sygn. akt IV CSK 674/16. W
chwili obecnej pozwany stosuje tez neutralne pod$wietlenie stacji. Zarzucil, ze w rozszerzonym powddztwie powdd
ponownie probuje zmonopolizowa¢ kolor zielony i dodatkowo wszystkie jego odcienie, a nawet odcienie koloru
z0ktego, o ile moga sie zblizy¢ do jakiegokolwiek odcienia koloru zielonego. W ocenie pozwanego, bez

zadnych podstaw, powdd prébuje rozszerzyé swdj monopol na kolor bialy, szary i srebrny, ktorych zastosowania
probuje pozwanemu zakazac. Pozwany wskazal, ze z dobrej woli zdecydowal sie na radykalng zmiane kolorystyki
uzywanej na swoich stacjach, a zadana przez powoda sankcja jest nieadekwatna do stanu faktycznego i prawnego
wystepujacego od poczatku w sprawie. Jego zdaniem, obecnie stosowana przez pozwanego kolorystyka nie zbliza sie
do konkretnego koloru zastrzezonego na rzecz powoda.

W piémie z dnia 28 grudnia 2017 r. pelnomocnik powoda odnidst sie do wyzej opisanego pisma pozwanego. Powod
twierdzil miedzy innymi, Ze niezaleznie od tego,
jak pozwany nazywa nowa kolorystyke jego stacji, wérdd odbiorcow i tak bedzie ona wywolywaé wrazenie ,,zielono$ci”.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2018 r. Sad Okregowy odrzucil pozew w stosunku do pozwanego M. S. (1) w zakresie
zadan zawartych w piSmie procesowym z dnia 23 listopada 2017 r. rozszerzajacym powddztwo, w czeSci dotyczacej
punktéw: 1, 2, 31 4 z ograniczeniem do stacji paliw polozonych w K., T., L., N., O., w B. przy ul (...) oraz w Z. gmina B..
Sad I instancji uznal, ze w tym zakresie rowniez zachodzil stan powagi rzeczy osadzonej. Powod dysponuje juz
prawomocnym orzeczeniem, ktore zakazuje

M. S. (1) uzywania na jego stacjach paliw kombinacji koloru zielono-zéltego oraz pod$wietlania na zielono okre$lonych
elementow w zakresie opisanym w

wyroku.

Na mocy postanowienia z dnia 16 marca 2018 r., na podstawie art. 395 § 2

k.p.c., Sad Okregowy uchylil postanowienie z dnia 15 stycznia 2018 r. i odmoéwil odrzucenia pozwu w zakresie
rozszerzonego powddztwa, w jakim dotyczy ono stacji paliw innych, niz stacja zlokalizowana w B. przy ul. (...). Ponadto,
Sad umorzyt postepowanie w zakresie wykladni postanowienia z dnia 15 stycznia 2018 r.

W treéci pisma datowanego na dzien 29 maja 2018 r. powod cofngl pozew wraz ze zrzeczeniem sie roszczenia w
stosunku do pozwanego W. Spolki z

ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba w D., wskazujac jednoczesnie, ze strony zawarly ugode pozasagdowa. Dodal
roéwniez, ze zadna ze stron nie bedzie wnosila o koszty postepowania.

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2018 roku Sad Okregowy w B. umorzyt postepowanie w stosunku do (...) z
ograniczong
odpowiedzialno$cig w D. i znidst koszty pomiedzy powodem a tym pozwanym.

W piSmie z dnia 6 sierpnia 2018 roku przedlozonym na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2018 roku pelnomocnik powoda
cofnal w stosunku do pozwanego M. S. (1) roszczenia z pkt IIL.3 i III.4 petitum pisma z 23 czerwca 2016 roku o
usuniecie kolorystyki i o§wietlenia zakwestionowanych w pozwie z 7 sierpnia 2015 roku

zrzekajac sie tych roszczen za okres do dnia 3 listopada 2017 roku. W uzasadnieniu tego pisma wskazal, ze pozwany
zmienil pierwotny, kwestionowany w pozwie z dnia



7 sierpnia 2015 roku wyglad stacji paliw w B. 3 listopada 2017 roku wskutek wykonania wyroku Sadu Najwyzszego
z dnia 27 wrze$nia 2017 roku. Zmieniony

wyglad stacji paliw w B. tj. jej obecna zielona kolorystyka i o§wietlenie sg

obecnie przedmiotem rozszerzonych roszczen powoda z 23 listopada 2017 roku, ktére obejmuje takze roszczenie o
usuniecie obecnej kolorystyki i oswietlenia. Jednocze$nie

w calo$ci podtrzymal wobec pozwanego roszczenie publikacyjne.

Przed zamknieciem rozprawy powod wskazal, iz ze zgloszonych roszczen alternatywnych w postaci publikacji
przeprosin przez pozwanego oraz opublikowania sentencji wyroku dokonuje wyboru i wnosi o publikacje przeprosin o
wskazanej tresci, podnoszac, iz nawet zmiana i usuniecie naruszen nie powoduje wygasniecia roszczen publikacyjnych.

Sad Okregowy w B. wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2018 r. sygn. akt VIII GC 221/15 orzekl, ze:
1. oddala powodztwo w calo$ci;
2. zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwote 10.817 zt tytulem kosztéw postepowania;

3. nakazuje pobra¢ od powoda na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w B. kwote 14.500 zt tytulem
nieuiszczonej oplaty od rozszerzonego powddztwa;

4. nakazuje zwrdci¢ powodowi ze Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w B. kwote 485,15 z} tytulem niewykorzystanej
zaliczKi;

5. nakazuje zwr6ci¢ pozwanemu ze Skarbu Panistwa — Sadu Okregowego w B. kwote 250 zl tytutem niewykorzystanej
zaliczki.

Orzeczenie to oparl na nastepujacych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach prawnych:

Powodowa spoétka prowadzi dzialalnosé gospodarcza w zakresie produkcji i dystrybucji paliw, olejow oraz produktow
ropopochodnych. Powdd dziala w kilkudziesieciu krajach, posiada tysigce stacji paliw.

Na polski rynek powdd wkroczyt na poczatku lat 9o-tych. We wrze$niu 1991 r. powstala (...) spotka z o.o.
Przez pierwsze dwa lata spolka ta zajmowala sie rozwojem sieci dystrybucyjnej produktéw olejowych i smarow
sprzedawanych w warsztatach naprawczych, sklepach i na stacjach benzynowych. Produkty te sprzedawane byly
w zielonych opakowaniach z logo spo6tki. W 1993 r. sp6lka przeprowadzila kampanie reklamowa promujaca swoje
produkty. Na targach spolka (...) byla reprezentowana réwniez w kolorach zielonych z logotypem z6ltym, a stoiska
byly konstruowane w taki sposob, aby podkresli¢ ,,zielono$¢” firmy. Wszelkie materialy reklamowe spolki (...), majace
na celu promocje firmy, byly w kolorze zielonym, z z6ltymi dodatkami. Rozpoczeto réwniez procesy inwestycyjne
zwigzane z budowa stacji paliw. Pierwsza stacja (...) zostala otwarta w Polsce w 1995 r. w G..

Stacje benzynowe marki (...) utrzymane sg w kolorystyce zielono-zottej, przy czym kolor zielony ma dominujacy
charakter. Kombinacja poziomych paséw zielono - zétych widoczna jest rowniez na gérnej czeSci sklepu, ponizej
zadaszenia. W kolorystyce stacji (...) wystepuja takze barwy biale oraz zielono-srebrne. W porze nocnej pod$wietlona
zostaje wiata gléwna tworzac cienki pas koloru zielonego. W taki sam sposéb podswietlony jest dach sklepu. Stupy
podtrzymujace wiate gldwna, przy ktorych znajduja sie dystrybutory paliwa sg biale lub szerokie zielono — srebrne.
Stacje powoda ciesza sie w Polsce i na $wiecie duza rozpoznawalnos$cia i renoma. Przez przecietnego klienta kojarzone
sg z kombinacja koloréw zielonego i zbltego, z przewaga zielonego. Kolory te, a zwlaszcza kolor zielony, stanowig
element wyrdzniajacy stacje.

Marketing i zarzadzenia marka (...) ma charakter globalny. (...) czyni znaczne inwestycje na aktywnos$¢ reklamowa,
siegajace miedzy 35 a 40 mln zlotych rocznie w Polsce.



W latach 1995-1996 powdd zarejestrowal w Polsce i za granicg znaki towarowe, ktére utrzymane sa w kolorystyce
zielono-zo6tej, w tym w kraju znaki towarowe o numerach R- (...), R- (...), R- (...) i R- (...). Pierwotnie logotyp
(...) przypominat z6hta tarcze na zielonym tle z napisem (...). Od kilku lat logo powoda to zielono-zétty symbol
przypominajacy slonce, okreslany jako (...).

Od dnia 8 grudnia 1994 r. pozwany M. S. (1) prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza, obecnie pod firma Przedsiebiorstwo
Uslugowo-Handlowe (...).

Pozwany M. S. (1) uzyskal §wiadectwo ochronne na znak towarowy, przy czym prawo ochronne nr (...) trwa od dnia
25 stycznia 2002 r., przedstawiajace niebiesko-zéto-zielono-bialy symbol graficzny z napisem (...).

Wieczystym uzytkownikiem gruntu przy ul. (...) w B., na ktérym posadowiona jest stacja paliw, oraz wlaScicielem
budynku pozostaje pozwany M. S. (1).

Na podstawie umowy z dnia 10 sierpnia 2009 r. pozwany M. S. (1) wynajal Przedsiebiorstwu (...) Sp. z 0.0. z siedziba
w B. zaklad polozony przy ul. (...) w B..

Pierwsza stacje benzynowa pozwany M. S. (1) zalozyl w K. w 1994 r. (...) utrzymana byta w kolorystyce zielono-z6tto-
bialo z fioletowym napisem (...).

Przebudowa stacji paliw pozwanego w B. zostala zakonczona we wrze$niu 2008 r. (...) pozwanego przy ul. (...) w B.
pierwotnie byla utrzymana w kolorystyce zielono-zoltej (zielona gorna cze$¢ wiaty z z6ltym obramowaniem u dolu,
z6kte slupy oraz zielono-srebrno-biale dystrybutory). (...) oznaczona byla znakiem towarowym (...) oraz czerwono
bialym logiem z litere S. W nocy stacja pod$éwietlana byla na zielono, natomiast logotypy pod$wietlane byty kolorem
neutralnym. W podobnej kolorystyce utrzymane byly inne stacje pozwanego, w tym zlokalizowane w B., K., N, T.,
0., 7., L.

We wrzesniu 2009 r. powdd, za posrednictwem kancelarii prawnej, wynajal agencje detektywistyczna w celu
sprawdzenia stacji pozwanego polozonej w B. przy ulicy (...) z punktu widzenia kolorystyki, widzianej za dnia oraz
w nocy, ustalenia od kiedy ta stacja istnieje oraz kto prowadzi stacje i kogo jest nieruchomosé, na ktorej stacja jest
posadowiona. Okolo trzech tygodni przed otrzymanym zleceniem wspotwlasciciel firmy detektywistycznej M. B. (1)
poinformowal kancelarie prawna reprezentujaca powoda, iz zauwazyt stacje pozwanego w B., ktora w jego ocenie byla
podobna do stacji (...).

W czerwcu 2012 r. powod zlozyl w Sadzie Rejonowym w (...) wniosek o zawezwanie (...) Sp. z 0.0., (...) Sp. z 0.0. oraz
pozwanego M. S. (1) do préby ugodowej w przedmiocie zaniechania uzywania okre$lonych oznaczen kolorystycznych,
zaprzestania pod$wietlania na zielono oraz dokonanie zmiany kolorystyki stacji polozonej przy ul. (...) w B., a takze
opublikowania stosownych przeprosin. Wniosek zostal rozpoznany przez Sad Rejonowy w B. pod sygn. akt VIII GCo
(...) na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 roku, jednakze uczestnicy nie wyrazili zgody na zawarcie ugody.

W dniu 30 listopada 2015 r. Sad Okregowy w B., w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt VIII GC (...) o naruszenie
zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy z powddztwa (...). z siedziba w L. przeciwko M. S. (1):

1. nakazal pozwanemu zaprzestania uzywania dla oznakowania stacji paliw, §wiadczonych przez nie ustug, ich
reklamy oraz sprzedazy paliw plynnych, zielono-zoltej kombinacji koloréw, w ktorej kolor zielony zajmuje ponad
40% powierzchni elementow stacji w postaci slupa cenowego, otoku wiaty gtéwnej, stupéw ja podtrzymujacych,
dystrybutoréw paliwa oraz gzymsu $cian sklepu lub w ktorej kolor zielony stanowi ponad 40% w zielono-zoltym
zestawieniu kolorow;

2. nakazal pozwanemu zaprzestania podéwietlania na zielono element6w stacji paliw w postaci otoku wiaty gléwnej,
stupa cenowego oraz gzymsu sklepu;



3. nakazal pozwanemu, w terminie 3 miesiecy od uprawomocnienia sie niniejszego wyroku, usuniecia opisanej w
pkt 1 wyroku zielono-zottej kombinacji koloréw, z otoku wiaty gtéwnej, stupow ja podtrzymujacych, dystrybutoréow
paliwa, gzymsu $cian sklepu oraz stupa cenowego, znajdujacych sie na stacjach paliw polozonych: w K. (ul. (...) ), w T.
(ul (...)), w L, wN. (ul. (...)), wO. (...) ((..)-(...) S.), w B. przy ul. (...) oraz w Z. gmina B..

4. nakazal pozwanemu, w terminie 3 miesiecy od uprawomocnienia sie wyroku, usuniecie zielonego pod$wietlenia
elementéw stacji paliw w postaci otoku wiaty gléwnej, stupa cenowego oraz gzymsu sklepu, znajdujacych sie na
stacjach paliw potozonych: w K. (ul. (...)), w T. (ul. (...)), w L., w N. (ul. (...)), w O. (...) ( (...)-(...) S.), w B. przy ul.
(...) oraz w Z. gmina B.;

5. oddalil powddztwo w pozostalej czeSci, nieobjetej pkt 2 wyroku Sadu Okregowego w B. z dnia 22 lutego 2008 r.,
sygn. akt VIII GC (...);

6. orzekt o kosztach postepowania.

W dniu 13 maja 2016 r. Sad Apelacyjny w Gdansku, pod sygn. akt V ACa 177/16, na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sadu Okregowego w B. z dnia 30 listopada 2015 r. (sygn. akt VIII GC (...)) sprostowal zaskarzony
wyrok w zakresie okreSlenia przedmiot sprawy, zmienil zaskarzony wyrok w punkcie 6 w ten sposob, ze obnizyl
zasadzong kwote do 18 959,31 zlotych, oddalil pow6dztwo w pozostalym zakresie oraz orzek! o kosztach postepowania
apelacyjnego.

W dniu 27 wrze$nia 2017 r., po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku,
Sad Najwyzszy uchylil zaskarzony wyrok w punkcie trzecim w czesci oddalajacej apelacje od rozstrzygnie¢ zawartych
w punktach drugim i czwartym wyroku Sadu pierwszej instancji i w tym zakresie zmienil wyrok Sadu Okregowego w
B. z dnia 30 listopada 2015 r. w ten tylko sposéb, ze nakazy oznaczone w punkcie drugim i czwartym wyroku Sadu
pierwszej instancji znajduja zastosowanie wylacznie w przypadku uzywania przez pozwanego dla oznakowania stacji
paliw, $wiadczonych przez nie ustug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw ptynnych, zielono - zZ6ttej kombinacji kolorow
wymienionej w punkcie pierwszym wyroku Sadu pierwszej instancji, a nadto oddalil skarge kasacyjng w pozostalym
zakresie oraz orzekl o kosztach postepowania kasacyjnego.

Jesienig 2017 r. stacje pod marka (...), w tym stacja w B., zostaly przemalowane na zupelnie odmienny od wcze$niej
uzywanego kolor zielony — jasny zielony, wpadajacy w zolty, z elementami srebrnymi. Zar6wno slup cenowy,
otok wiaty gléwnej i gzyms $cian sklepu zostaly w caloSci przemalowany na jednolity kolor — jasny zielony, bez
kombinacji koloréw zielonego i z6ttego. Natomiast stupy podtrzymujace wiate pozwany przemalowal na kolor srebrny.
Dystrybutory paliwa oraz cok6t wokoél budynku — sklepu pozostaly w kolorze zielonym zbliZzonym odcieniem do koloru
uzywanego na stacji (...). W nocy, stacje pod$wietlane sa $§wiatlem naturalnej barwy.

W piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. pelnomocnik powoda poinformowat pozwanego M. S. (1) oraz jego pelnomocnika,
ze powdd wcigz kwestionuje zmieniony wyglad stacji paliw, ktéry moze narusza¢ prawo do znakoéw towarowych
powoda oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 roku wydanym w sprawie VIII GC (...) Sad Okregowy w B. na wniosek powoda
dokonal wykladni pkt 11 2 sentencji wyroku Sadu Okregowego w B. z dnia 30 listopada 2015 r., sygn. akt VIII GC
(...) (w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN z dnia 27 wrze$nia 2017 r., sygn. akt IV CSK 674/16 ), w ten sposob,
ze stwierdzil, iz brak wskazania w pkt 1 i 2 sentencji wyroku konkretnych stacji benzynowych objetych zakazem
okreslonego oznakowania oznacza, ze zakaz ten obejmuje wszystkie istniejace stacje pozwanego, ktore ten zakaz
naruszaja, a nie tylko stacje benzynowe wymienione w pkt 3 i 4 sentencji wyroku oraz, ze obejmuje wszystkie stacje
benzynowe, ktore pozwany oznakuje z naruszeniem tego zakazu po wydaniu wyroku, w pozostalej czesci oddali¢
wniosek powoda o dokonanie wykladni wyroku. Na skutek zazalenia pozwanego na powyzsze postanowienie Sad
Apelacyjny orzeczeniem z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie V AGz (...) oddalil zazalenie.



Opisany powyzej stan faktyczny Sad Okregowy ustalil w oparciu o przedlozone do akt sprawy dokumenty prywatne i
fotografie, wydruki ze stron internetowych, informacje o nagrodach, przeprowadzonych ogledzinach stacji pozwanego
polozonej w B. przy ulicy (...) oraz zeznania wskazanych §wiadkéw i strony pozwanej. Tylko pomocnicze znaczenie
mialy zaproponowane przez strony — zwlaszcza powodowa spolke prywatne ekspertyzy (opinie). Zgodnie bowiem z
dominujgcym w orzecznictwie pogladem, ekspertyza tego typu ,nie moze zastapi¢ dowodu z opinii bieglego sadowego,
gdy jest ona niezbedna w wypadkach wymagajacych wiadomo$ci specjalnych (art. 278 k.p.c.). Nie oznacza to jednak,
Ze nie ma ona jakiegokolwiek znaczenia. Moze by¢ traktowana jako element stanowiska procesowego samej strony
odnoszacego sie zaréwno do sfery faktow, jak rowniez ich oceny prawnej” (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2
lutego 2017 r., I CSK 778/15, LEX nr 2297410). Co jednak najistotniejsze, ,,oparcie rozstrzygniecia na prywatnych
ekspertyzach byloby naruszeniem przepisow procedury cywilnej” (wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 19 lutego
2013 1., [ ACa 1121/12, LEX nr 1311975).

Przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy Sad I instancji nie mogl tez odwolac¢ sie do treSci opinii sadowych,
sporzadzonych na potrzeby innych postepowan cywilnych ( k. 398-407 akt sprawy). Podzieli¢ bowiem nalezy
stanowisko, zgodnie z ktérym niedopuszczalne jest dokonywanie ustalenn na podstawie ,opinii bieglego wydanej
w innym postepowaniu. Taka praktyka, jak wykazano, jest bledna i wrecz niedopuszczalna, dopoki, bowiem sad
rozpoznajacy sprawe nie dopusci takiego dowodu i nie przeprowadzi go we wlasnym zakresie, stanowi on tylko dowod
z dokumentu prywatnego, zalaczonego w aktach innej sprawy, a wiec tylko dowdd tego, ze osoba w innej sprawie
zlozyta o§wiadczenie o okreslonej tresci (art. 245 k.p.c.)” (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 kwietnia 2005 r., I CK
653/04, LEX nr 369229).

Niemniej, w ocenie Sadu Okregowego, okolicznoéci zwigzane z kolorystyka

stacji powoda, w tym jej rozpoznawalno$cig i powigzaniem z marka i produktami (...),

mozna uznaé za okolicznoéci juz ustalone w poprzednich postepowaniach sadowych miedzy stronami, a nadto
bezsporne i wynikajace z faktéw powszechnie znanych. Innymi slowy, nie sposoéb zakwestionowa¢ tego, ze stacje
koncernu (...) sg zasadniczo zielono-zotte i w ten sposéb rozpoznawane sa tez przez konsumentow.

Jako w pelni wiarygodne Sad I instancji ocenil zarazem zeznania Swiadkéow S. Z., A. K., M. K. oraz M. B. (1). Z
podobnych wzgledow, ktore odnosily sie do oceny opinii prywatnych, zaledwie pomocnicze znaczenie nalezy przydac
zeznaniom ekspertow, ktorzy wykonali przedmiotowe ekspertyzy. Chodzi wiec przede wszystkim o zeznania §wiadka
K. P. (1) (k. 664v-665v akt sprawy).

Na podstawie art. 217 § 3 k.p.c. i art. 227 k.p.c. Sad Okregowy pominat wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu
z zeznan $wiadka A. C. oraz wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego Instytutu (...) w W. na okolicznoéci
wyjasnienia znaczenia koloréw w komunikacji z uczestnikami ruchu drogowego, a takze wnioski powoda zawarte w
piSmie z dnia 23 listopada 2017 roku dotyczacym rozszerzenia powodztwa, o przeprowadzenie dowodoéw z zeznan
swiadkow M. B. (2), S. Z., K. P. (1), M. B. (1), A. C. oraz opinii bieglego sadowego z zakresu (...), wiedzy o barwie i
projektowania kolorystki oraz bieglego sadowego — lekarza specjalisty z zakresu zaburzen rozpoznawania barw.

W ocenie Sadu I instancji, wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego Instytutu (...) w W.
na okoliczno$ci wyjasnienia znaczenia koloréw w komunikacji z uczestnikami ruchu drogowego, w szczegolnosci
sposobéw znakowania stacji paliw nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy. Za zbedny
dla poczynienia ustalen istotnych dla rozstrzygniecia sporu Sad Okregowy uznal takze wniosek powoda o
przeprowadzenie dowodu z przestuchania swiadka A. C. (vice prezesa zarzadu (...) sp. z0.0. w W.), ktéry mial zeznawaé
na okolicznoéci metodologii przeprowadzania badania rynkowego opisanego w raporcie z 10 kwietnia 2012 roku.

W ocenie Sadu I instancji, ponowny wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan $wiadkéw M. B. (2), S. Z., K. P.
(2), M. B. (1) zgloszone w piSmie z dnia 23 listopada 2017 roku dotyczgcego rozszerzenia powodztwa spowodowalyby
jedynie przedtuzenie rozpoznania niniejszej sprawy i nie wnioslyby nic do jej rozstrzygniecia. Wskazani powyzej
Swiadkowie zeznawali juz obszernie na okolicznoéci podane w pi$émie z dnia 23 listopada 2017 roku i nie bylo potrzeby,
w zwiazku z rozszerzeniem powodztwa ponownego przeprowadzenia dowodu z zeznan tych Swiadkow.



Sad Okregowy oddalit takze wniosek o przeprowadzenie dowodow z

uzasadnien wyrokéw przedtozonych w niniejszej sprawie, albowiem jedynie wyrok ma znaczenie, a samo uzasadnienie
wyroku nie moze by¢ podstawa ustalania stanu faktycznego. Nalezy zaznaczy¢, iz Sad nie jest zwigzany ustaleniami
zawartymi w uzasadnieniu wyroku Sadu Okregowego w B. w sprawie VIII GC (...), ani

dalszymi wyrokami wydanymi w tej sprawie. Jak to slusznie wyjaénil Sad Najwyzszy w wyroku z 6 marca 1974
r., I CR 46/74, OSPiKA 1975, poz. 63, nie mozna traktowac¢ uzasadnienia sadu jako dokumentu ze wszystkimi
skutkami procesowymi, jakie Kodeks postepowania cywilnego wigze z dokumentem urzedowym (art. 244 i 252 k.p.c.).
Uzasadnienie wyroku niczego bowiem nie zaswiadcza w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c., a przepis art. 252 k.p.c.,
ktéry postanawia, ze strona, ktéra zaprzecza prawdziwos$ci dokumentu urzedowego albo twierdzi, ze zawarte w nim
o$wiadczenie organu jest niezgodne z prawda, powinna te okolicznos$ci udowodnié, nie ma w rozwazanym zakresie
w ogoéle zastosowania. W orzecznictwie Sadu Najwyzszego dominuje poglad, Ze wynikajaca z art. 365 § 1 k.p.c. moc
wigzaca wyroku dotyczy zwiazania wylacznie sentencja, a nie uzasadnieniem wyroku, oraz ze sagdu nie wigza ustalenia
i oceny wyrazone w uzasadnieniu wyroku innego sadu, czyli przestanki faktyczne i prawne, przyjete za jego podstawe,
gdyz zakresem prawomocnoéci materialnej jest objety ostateczny wynik rozstrzygniecia, a nie jego przeslanki (vide
orzeczenia Sadu Najwyzszego z dnia 16 lutego 1937 r., C II 2507/36, OSP 1937, poz. 727, z dnia 18 lutego 1937 1., C
III 833/36, (...) 1937, nr 3, poz. 621, z dnia 13 stycznia 2000 r., IT CKN(...), niepubl., z dnia 23 maja 2002 r., IV CKN
(...), niepubl., z dnia 12 maja 2006 r., V CSK(...), niepubl., z dnia 28 czerwca 2007 r., IV CSK (...), niepubl. i z dnia
15 listopada 2007 r., IT CSK (...), niepubl.).

Sad I instancji na podstawie powolanych powyzej przepiséw pomingl takze wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii
bieglego sadowego — specjalisty z zakresu

(...), wiedzy o barwie i projektowania koloréw oraz lekarza specjalisty z zakresu zaburzen rozpoznawania barw na
okolicznoS$ci wskazane w pi$mie rozszerzajacym powodztwo (k. 816 v.), albowiem w ocenie Sadu Okregowego dowody
te nie byl przydatny do rozstrzygniecia sprawy. To bowiem jak dany kolor — zestawienie koloréw uzywanych przez
powoda i pozwanego jest postrzegany przez przecietnego konsumenta, a tym samym czy moze doj$¢ do konfuzji winien
samodzielnie

rozstrzygna Sad na podstawie zaoferowanych dowodoéw, a nie biegly, ktéry bedzie jedynie reprezentowal swoje
stanowisko. Do ustalenia okoliczno$ci istotnych dla rozstrzygniecia sprawy nie byta potrzebna wiedza specjalistyczna,
gdyz to

samodzielnie Sad, na podstawie zaoferowanych dowodéw musi rozstrzygnaé jak w danej sytuacji zachowuje sie
zorientowany uzytkownik czy przecietny konsument, czy istniejg i jakie ewentualne podobienstwa, ktére moga
wprowadzi¢ w blad. Niezaleznie

od powyzszego, zdaniem Sadu Okregowego w zaden sposob okulista (lekarz z

zakresu zaburzen barw) nie moglby da¢ odpowiedzi czy przecietny konsument (zorientowany uzytkownik) moze
pomylié stacje paliw powoda ze stacja paliw pozwanego. To, ze rdzne osoby réznie postrzegaja barwy nie mialto takze
znaczenia

dla rozstrzygniecia sprawy. Nie mozna przy tym uzna¢, iz kazdy ma zaburzenia widzenia barw. Zdaniem Sadu I
instancji, logiczne jest i zgodne z do§wiadczeniem zyciowym, ze jezeli czlowiek ma zaburzenie widzenia barw, to tym
bardziej nie ma dla niego znaczenia jakiego koloru uzywa dany przedsiebiorca, gdyz nie zwraca on uwagi

na barwy, ktére nie sa dla niego elementem odr6zniajacym, a na inne oznaczenia np.

logo, ktore pozwalaja mu odrézni¢ dang rzecz (w tym przypadku stacje paliw) od rzeczy tego samego rodzaju
pochodzacej od innego przedsiebiorcy.

Sad Okregowy podkreslil, ze powod wielokrotnie modyfikowal powodztwo, ostatecznie podtrzymujac swoje zagdania
wylacznie przeciwko pozwanemu M. S. (1). W ocenie Sadu I instancji, zardwno roszczenie pierwotne przeciwko
pozwanemu M. S. (1), jak i rozszerzone powodztwo — uwzgledniajace fakt przemalowania stacji paliw pozwanego —
nie zastlugiwaly na uwzglednienie.

Przede wszystkim nalezy zaznaczy¢, iz zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. po zamknieciu rozprawy sad wydaje wyrok, biorac
za podstawe stan rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy; w szczego6lnosci zasadzeniu roszczenia nie stoi na



przeszkodzie okoliczno$é, ze stalo sie ono wymagalne w toku sprawy. Nie ulega watpliwos$ci, iz w dacie zamkniecia
rozprawy stacja paliw pozwanego polozona w B. przy ulicy (...) zostala przemalowana na jednolity kolor, tak jak inne
stacje pozwanego, ktorych dotyczyl wyrok Sadu Okregowego w B. z dnia 30 listopada 2015 roku, sygn. akt VIII GC (...).

W tym miejscu nalezy wskazac, iz pismem z dnia 6 sierpnia 2018 roku pelnomocnik powoda ostatecznie cofnal wobec
pozwanego M. S. (1) roszczenie z punktu II1.3 i III.4 petitum pisma z dnia 23 czerwca 2016 roku dotyczace usuniecia
kolorystyki, zrzekajac sie tych roszezen za okres do dnia 3 listopada 2017 roku. Sad Okregowy doszedt do przekonania,
ze takie cofniecie powddztwa o nakazanie, gdy jest okre§lone czasowo do konkretnego dnia, nie jest dopuszczalne. Nie
ma mozliwosci, aby Sad uwzglednil roszczenie w tej cze$ci poprzez okreslenie poczatkowej daty, od kiedy pozwany ma
usuna¢ dang kolorystyke i oS§wietlenie, ktére ani w dacie 4 listopada 2017 roku ani na dzien zamkniecia rozprawy nie
istnialo. W tym zakresie Sad Okregowy wiec merytorycznie rozstrzygnal zadanie powoda zmodyfikowane w piSmie z
dnia 23 czerwca 2016 roku w punkcie II1.3 1 III.4, a podtrzymane w pi$émie z dnia 23 listopada 2017 roku po 3 listopada
2016 roku, oddalajac roszenie powoda. W ocenie Sadu I instancji, nie istnieje w chwili obecnej stan zagrozenia, ze
pozwany przemaluje tylko jedng swojg stacje - polozona w B. przy ulicy (...) ponownie na poprzedni kolor, albowiem
do poprzednich stacji powod juz dysponuje prawomocnym orzeczeniem. Niezaleznie od tego, rowniez w stosunku do
stacji paliw potozonej w B. istnieje zakaz uzywania okre$lonej kolorystyki i pod$wietlania na kolor zielony elementow
stacji, co wynika zar6wno z prawomocnego postanowienia o odrzuceniu pozwu z dnia 10 pazdziernika 2016 roku
wydanego w niniejszej sprawie oraz prawomocnego postanowienia Sadu Okregowego w B. wydanego w sprawie o
sygn. akt VIII GC (...) z dnia 6 czerwca 2018 roku w przedmiocie wykladni wyroku, ktory zapadl w tej sprawie. Jedynie
wyrok w sprawie o sygn. akt VIII GC (...) nie nakazywal usuniecia wskazanej kolorystyki i pod$wietlenia, jednakze
pozwany w chwili zamkniecia rozprawy przemalowal omawiana stacje. Nie mozna uznac¢ nadto, ze zmiana kolorystyki
jest pozorna, a zatem Sad ma nakaza¢ pozwanemu usuniecia kolorystyki ze stacji paliw polozonej w B. przy ulicy (...)
oraz podSwietlenia, ktdre to oznaczenie na chwile zamkniecia rozprawy nie istnialy.

Nalezy zaznaczy¢, ze zar6wno pierwotne roszczenia jaki i rozszerzone powdd wywodzil z dwoch instytucji — praw
ochronnych na znaki towarowe oraz czyn6w nieuczciwej konkurencji.

W pierwszej kolejnosSci Sad I instancji odnidst sie do podniesionego przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczen
powoda zgloszonych w pozwie, a nastepnie zmodyfikowanych w piSmie z dnia 23 czerwca 2018 roku, ktore w zakresie
punktu 11 2 zostaly odrzucone prawomocnym postanowieniem Sadu Okregowego z dnia 10 paZdziernika 2016 roku.
Sad Okregowy zwazyl, ze jest on nieuzasadniony. Pozwany podniost zarzut przedawnienia zaréwno z ustawy z dnia 30
czerwca 2000 roku Prawo wlasno$ci przemystowej (tj. Dz. U. z 2017 1., poz. 776 ze zm., dalej: p.w.p.) jak i ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419, dalej: u.z.n.k.).

W mys$l art. 298 p.w.p. roszczenia z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jezeli sprawca dzialal
w dobrej wierze, moga by¢ dochodzone za okres rozpoczynajacy sie po dniu, w ktéorym Urzad Patentowy dokonal

ogloszenia o zgloszeniu zgodnie z art. 146" ust. 1, a w przypadku wczesniejszego powiadomienia osoby naruszajacej
prawo o dokonanym zgloszeniu - od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje sie odpowiednio.
Zamieszczony w art. 298 p.w.p. nakaz odpowiedniego stosowania art. 289 p.w.p. wskazuje, Ze roszczenia z tytulu
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat. Bieg przedawnienia
rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktéra naruszyta
prawo ochronne, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z
uplywem 5 lat od dnia, w ktérym nastapilo naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Bieg przedawnienia ulega
zawieszeniu w okresie miedzy zgloszeniem prawa ochronnego na znak towarowy wynalazku do Urzedu Patentowego
a udzieleniem prawa ochronnego.

Stosownie za$ do treéci art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, roszczenia
z tytulu czyndw nieuczciwej konkurencji ulegaja przedawnieniu z uplywem lat trzech. R6wnocze$nie art. 20 ustawy
nie reguluje

poczatku biegu przedawnienia roszczen z tytulu czynéw nieuczciwej konkurencji. Stosujac art. 442" k.c. per analogiam
przyjac nalezy zatem, ze w stosunku do



wszystkich majatkowych roszczen opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedawnienie
rozpoczyna swoj bieg z chwila, gdy poszkodowany dowiedzial sie o czynie nieuczciwej konkurencji i o osobie
ponoszacej

odpowiedzialno$¢ za jego popelienie. Obie te przestanki musza zostaé spelnione lacznie, tzn. uprawniony powinien
mie¢ §wiadomos$é wszystkich elementéw konstytutywnych przystugujacych mu roszczen (tak tez Sad Najwyzszy w
wyroku z

dnia 16 marca 2005 r., II CK (...)). Rdwnocze$nie jego wiedza o czynie nieuczciwej konkurencji powinna by¢ na tyle
dokladna, aby umozliwi¢ mu speklienie wymogow z

art. 187 § 1 k.p.c., tj. dokladne okreélenie zadania pozwu, przytoczenie

uzasadniajgcych je okolicznoéci faktycznych (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 13 stycznia 2004 r., V CK 172/03, LEX
nr 182118). Zgodnie z art. 20 zdanie drugie ustawy

przedawnienie roszczen z tytulu czynéw nieuczciwej konkurencji biegnie oddzielnie co do kazdego naruszenia.

W ocenie Sadu Okregowego, w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy za chwile, w ktorej powod dowiedziat sie o
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz popelnieniu przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji
w stosunku do stacji paliw potozonej w B. przy ulicy (...) nalezalo uznac chwile, w ktérej powdd otrzymal informacje
udzielong przez M. B. (1) — wspétwlasciciela firmy detektywistycznej tj. we wrzeéniu 2009 roku, kto jest wlasdcicielem
tej stacji paliw i obiektow towarzyszacych (k.715v — 716 ). Wczedniej bowiem, okolo sierpnia 2009 roku powdd
uzyskal jedynie informacje o istniejacej stacji, a dopiero we wrzesniu dowiedzial sie, kto prowadzi na stacji dzialalnoéc
gospodarcza i kto jest jej whascicielem, co oznacza, ze dopiero wowcezas powdd mial wiedze, iz sprawcg naruszen jest
pozwany M. S. (1). W ocenie Sadu I instancji pozwany nie podwazyl wiarygodnoéci zeznan $wiadka M. B. (1), ktory
zeznal, iz w wyniku zawiadomienia Kancelarii (...) o istnieniu stacji paliw w B., we wrze$niu 2009 roku otrzymat
zlecenie wykonania zdjeé stacji w dzien i w nocy oraz sprawdzenia kto jest wlascicielem nieruchomosci na ktorej
posadowiona jest stacja i kto prowadzi tam dzialalno$é gospodarcza.

Nalezy zaznaczy¢, iz w my$l art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa sie przez kazda czynnosé przed
sadem lub innym organem powolanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczen danego rodzaju albo
przed sadem polubownym, przedsiewzieta bezposrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub
zabezpieczenia roszczenia. Natomiast zgodnie z art. 124 § 1 i 2 k.c. po kazdym przerwaniu przedawnienia biegnie
ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynno$¢ w postepowaniu przed sagdem lub innym organem
powolanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczen danego rodzaju albo przed sadem polubownym albo
przez wszczecie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopoki postepowanie to nie zostanie zakonczone.

Powod wykazal, iz pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku zlozyl wniosek do Sadu Rejonowego w B. 0 zawezwanie do proby
ugodowej w zakresie roszczen objetych powbddztwem w niniejszej sprawie (k. 287 akt). Sprawa ta zostala zakonczona
w dniu 7 sierpnia 2012 roku stwierdzeniem, iz do ugody nie doszlo (k. 293 akt). Tym samym od dnia 8 sierpnia 2012
roku bieg terminu przedawnienia rozpoczal sie od nowa. Pozew w niniejszej sprawie zostal nadany do Sadu w dniu
7 sierpnia 2015 roku (k. 429), a zatem w dniu wniesienia pozwu w niniejszej sprawie trzyletni termin przedawnienia
jeszcze nie uplynal, a w zwigzku z tym zadne z zadanych przez powoda roszezen nie uleglo przedawnieniu.

Nalezy zaznaczy¢ takze, iz to pozwany powolujac sie na zarzut przedawnienia winien, zgodnie z art. 6 k.c. udowodnié
okolicznos$ci wskazujacych na zasadno$é tego zarzutu. Skoro temu obowiazkowi nie sprostal, to zarzut przedawnienia
nie mégt byé uwzgledniony, ani na podstawie ustawy p.w.p., ani takze ustawy u.z.n.k.

Kolejnym zarzutem, ktory nalezalo rozstrzygnaé byt zarzut braku legitymacji czynnej powoda do dochodzenia roszczen
na podstawie ustawy u.z.n.k. Pozwany bowiem podnosil, Ze z uzasadnienia pozwu wynika, ze (...)

prowadzone sa w Polsce przez spolke, ktorej powod jest tylko udzialowcem. Nie jest wiec on przedsiebiorca
prowadzacym te stacje, a zatem pozwany nie moze dopuscié¢ sie wobec powoda czynoéw nieuczciwej konkurencji
poprzez wprowadzenie w blad co do pochodzenia towaréw lub ustug z przedsiebiorstwa powoda. Zgodnie natomiast
z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. W my$l za$ art. 2 tej ustawy przedsiebiorcami,



w rozumieniu ustawy, sa osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej,
ktére prowadzac, chociazby ubocznie, dzialalno$¢ zarobkowa lub zawodowa uczestnicza w dzialalno$ci gospodarcze;.

W przedmiotowej sprawie bezsporne bylo, iz powdd zawart z (...) umowe licencyjna znaku towarowego, na podstawie
ktoérej mogt uzywac tych znakéw, co mialo mu przynie$¢ wymierne korzySci. Nalezy zaznaczyé, iz zar6wno w
orzecznictwie jak i doktrynie podkresla sie, ze szeroko nalezy rozumieé ,interes” w znaczeniu powolanej ustawy. Jak
wskazal Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23 lutego 1995 rok, sygn. akt III CZP 12/95 (OSNC 1995/5/80), ,interes,
o ktérym mowa w powolanej ustawie, nalezy rozumie¢ szeroko. Mianowicie, jest okreSlonym stanem - korzystnie
juz uksztaltowanym dla przedsiebiorcy, albo takim stanem, ktéry dopiero w przyszltoéci moze dla niego stanowic
zrodlo korzysci rzeczywistych lub tylko oczekiwanych” (tak réwniez wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie, sygn.
akt VI ACa(...)). W podobnym kierunku zmierza orzeczenie Sadu Najwyzszego z dnia 14 pazdziernika 2009 r., sygn.
V CSK 102/09 (LEX nr 558623), ktory wskazal, Ze interes przedsiebiorcy uzasadniajacy domaganie sie ochrony na
gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zaleznos$ci od podstawy i drogi
ochrony, ktora obierze uprawniony do ochrony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi
zawsze wykazaé konkretne zmiany w sytuacji majatkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji.
Jezeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam
spos6b naruszenia dobrych obyczajow moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te, co najmniej zagrazaja
interesom przedsiebiorcy domagajacego sie ochrony. Tym samym uprawnionym jest ogélne stwierdzenie, ze podstawa
interesu gospodarczego, ktory podlegalby ochronie, przy spelnieniu pozostalych przestanek z art. 3 u.z.n.k., nie jest
wylgcznie dzialalnoéé polegajaca na produkeji, sprzedazy danego produktu w okreslonej geograficznie przestrzeni
odpowiadajacej dzialalno$ci innego przedsiebiorcy polegajacej na wytwarzaniu i/lub sprzedazy takiego samego
produktu badz produktu komplementarnego na tym samym terytorium, tj. przedsiebiorcy, ktérego dzialania sa
oceniane. Zrédlem interesu ekonomicznego moze byé np. umowa licencyjna i uzyskiwane na jej podstawie oplaty.

Zdaniem Sadu Okregowego, powod wykazal przedstawiajgc umowe licencyjna,

iz jest przedsiebiorca, ktéoremu przystuguja prawa ochronne na znak towarowy, a

zatem moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do podmiotu, ktére te prawa narusza. Niewatpliwie naruszenie tych
praw powoda narusza interes powoda — gospodarczy, ekonomiczny. Zdaniem Sadu I instancji, pomylenie stacji paliw
nalezacych do

pozwanego ze stacjami powoda i dokonania na nich zakupu moze mie¢ wplyw szkodzacy renomie produktéw powoda
ina wysoko$¢ dochodéw powoda.

Przechodzgc do roszczen powoda zawartych w piSmie rozszerzajacym powodztwo z dnia 23 listopada 2017 roku,
a dotyczacym zaniechania uzywania koloru zielonego lub zielono - Zoéltego oraz pod$wietlenia zielonego lub
bezbarwnego o ile o$wietla ono zielone lub zielono — zblte elementy stacji i nakazania usuniecia tych kolorow i
o$wietlenia (pkt od 1-4 pisma), to wywodzil je z ustawy p.w.p. i u.z.n.k.

Zatem, po pierwsze, roszczenia powoda nalezalo oceni¢ z punktu widzenia ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wlasnoSci przemyslowej. W mysl art. 120 ust. 1 powolanej ustawy, znakiem towarowym moze by¢ kazde
oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odréznienia towaréw
jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa. Zgodnie z art. 296 ust. 1 powolanej ustawy, osoba,
ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zadac
od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w
razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody: na zasadach ogélnych (punkt pierwszy),
albo poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego (punkt drugi). Natomiast w my$l ust. 2 cytowanego przepisu, naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym: znaku identycznego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw (punkt pierwszy); znaku identycznego
lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegoélnoéci ryzyko skojarzenia znaku



ze znakiem towarowym zarejestrowanym (punkt drugi); znaku identycznego lub podobnego do renomowanego
znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli takie uzywanie moze przynie$é
uzywajacemu nienalezng korzy$é lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego
(punkt trzeci).

Znak towarowy rozumiany jest, majac na uwadze tre$¢ art. 120 p.w.p. jako dobro o charakterze niematerialnym,
ogarniajace wyobrazenia odbiorcow o towarze pochodzacym od okreSlonego przedsiebiorstwa, czyli jest to zwigzek
towaru i jego oznaczenia (tak P. Kostanski (red), Prawo wlasnoéci przemyslowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck,
Warszawa 2010, s. 635). Warto tu rowniez zaznaczy¢, ze z istoty znaku towarowego wynika, ze zdolno$¢ odrozniajgca
jest jego podstawowa cecha, nierozerwalnie z nim zwigzana. Artykuly 120 i 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowig o tzw.
abstrakcyjnej zdolnoéci odrézniajgcej jakichkolwiek towar6w w obrocie, natomiast art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129
ust. 2 p.w.p. reguluje konkretna zdolnoé¢ odrézniajaca — zdolnosé rozrézniania towaré$w danego rodzaju w obrocie
(por. R. Skubisz, Glosa do wyroku NSA z 23.11.2004 r., GSK 864/04, OSP 2005, Nr 9, s. 474 i n., W. Wlodarczyk,
Zdolno$¢, Lublin 2001, s. 66).

Funkcja znaku towarowego jest komunikacja miedzy przedsiebiorca a konsumentem towaréw lub uslug. Znak
towarowy przekazuje nabywcom informacje, ze wszystkie towary tak oznaczone pochodza z jednego i tego samego
zrodla podporzadkowanego przedsiebiorcy, ktory jest uprawniony do uzywania znaku towarowego. Znakiem
towarowym moze by¢ tylko znak, ktéry ma zdolnoéé odrdzniajgcg do konkretnych towaréow, czyli zdolno$¢ do
przekazywania informacji o ich pochodzeniu. Zdolnos¢ ta moze byé¢ pierwotna (wynikajaca z natury samego
oznaczenia) lub wtérna - nabyta poprzez uzywanie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym.
Zatem znak musi stac sie no$nikiem informacji o pochodzeniu towaru (tak: Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z
dnia 4 grudnia 2002 r. III RN 218/01, OSNP 2004/2/23).

Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, ze posiada on zdolno$¢ odrézniajaca (art. 129 ust. 1 pkt 2
p-w.p.). Domniemanie to moze zostaé obalone w postepowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy
(art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Ale i nie ma przeszkod, zeby w postepowaniu sgdowym w sprawie dotyczacej naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy, na uzytek tego postepowania, dowodzié, ze ze wzgledu na uzywanie znaku
identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad z tego powodu, Ze znak towarowy zarejestrowany ma "slabg" site odrozniajaca lub w ogdle nie ma zdolnoSci
odrdzniajacej (Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 roku, sygn. akt: III CSK 120/09, LEX nr 585820).

W przedmiotowej sprawie poza sporem byl fakt przyslugiwania powodowi ochrony zarejestrowanych przez niego
znakéw towarowych, obejmujacych oznaczanie kolorem zielonym istotnych elementéw wystroju stacji paliw. Kolor
ten nadaje ton wystrojowi calego obiektu, a wrazenie kolorystyczne ulega wzmocnieniu w porze nocnej poprzez
specyficzny sposob podswietlenia stacji. Kolor intensywnej zieleni na elementach stacji powoda, wzmocniony w porze
nocnej okre§lonym sposobem ich podswietlenia, jest w ocenie Sadu Okregowego tym elementem, ktory decyduje
o sile znaku powoda. Zastosowanie barwy intensywnie zielonej zar6wno w gornych partiach wystroju (otok wiaty,
gzymsy sklepu), jak i w partiach polozonych nizej (dystrybutory, przestrzen w ich bliskim otoczeniu, kosze, tablice)
powoduje, ze jasne $§wiatlo rzucone na elementy zielone rozprasza sie w spos6b wzmagajacy wrazenie zieleni jako
barwy zdecydowanie dominujacej, wystepujacej na wszystkich poziomach przestrzennych. Zaré6wno w Polsce, jak i w
innych krajach $wiata stacje powoda mozna rozpoznaé po charakterystycznej szacie graficznej, bedacej kombinacja
koloru zielonego (barwy zdecydowanie dominujacej) i zottego (barwy uzywanej jako kolor uzupekniajacy), jak réwniez
bialego — barwy wprowadzonej do wystroju stacji (...) stosunkowo niedawno.

Sad mial przy tym na uwadze, ze znak towarowy (...) jest renomowanym

znakiem, co zostalo juz przesadzone pomiedzy stronami w sprawie, ktéra toczyla sie i zostala prawomocnie
zakonczona przed tutejszym Sadem pod sygnaturg akt VIII GC (...). W tym zakresie Sad jest zwigzany rozstrzygnieciem
zawartym w treSci wyroku, w tej cze$ci zaaprobowanego zreszta przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 21 pazdziernika
2010 1., sygn. akt IV CSK (...), co wynika z treSci art. 365 k.p.c. i 366



k.p.c. W my$l bowiem art. 365 § 1 k.p.c. orzeczenie prawomocne wigze nie tylko strony i sad, ktory je wydal,
lecz réwniez inne sady oraz inne organy panstwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie
przewidzianych takze inne osoby. Natomiast zgodnie z art. 366 k.p.c. wyrok prawomocny ma powage rzeczy osgdzonej
tylko co do tego, co w zwigzku z podstawg sporu stanowilo przedmiot rozstrzygniecia, a ponadto tylko miedzy tymi
samymi stronami. W tym stanie rzeczy nie ma konieczno$ci powtarzania argumentow przemawiajacych za uznaniem
znaku towarowego powoda za znak renomowany. Jedynie warto dodaé, iz w wyrokach z dnia 10 lutego 2011 r. IV
CSK (...) (nie publ.) oraz z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009 nr 3 poz. 85) dokonano stosownej
wykladni pojecia renomy znaku, zgodnie z ktéra renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt
3 p-w.p. jest znak towarowy znany znacznej czeSci odbiorcow towardw i ustug oznaczonych tym znakiem, posiadajacy
sile atrakcyjna przyciagania i warto$¢ reklamowa wynikajgca z utrwalonego w $§wiadomosci odbiorcéw przekonania o
bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego dlugotrwalego
uzywania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorcéw przekonania o dobrej jako$ci towaréw nim oznaczonych.

Jak przesadzit Sad w poprzedniej sprawie, ktora toczyta sie pomiedzy tymi samymi stronami, o zaliczeniu znakéw
towarowych powoda do kategorii znakow renomowanych $§wiadcza w szczego6lnoSci takie okolicznosci, jak stuletni
okres istnienia spolki (...) na rynku Swiatowym, a w Polsce funkcjonowanie jej na rynku od 1991 roku, odkad
intensywnie rozwinela (liczac do chwili obecnej) sie¢ miejsc sprzedazy produktéow, prowadzila zakrojona na szeroka
skale kampanie reklamowa. Pozycje powoda na polskim i zagranicznym rynku potwierdzaja takze przedstawione
wyniki badan opinii publicznej dotyczacych marki (...), w ktorych respondenci potwierdzili jej znajomosé oraz w
wiekszosci wyrazali pozytywne opinie co do jakosci produktu.

Sad Okregowy podzielil stanowisko powoda, ze bez watpienia znak renomowany podlega szerszej ochronie niz znak,
ktory nie posiada renomy.

Pojecie renomowanego znaku towarowego w prawie wlasnoéci przemystowej zostalo przyjete z pierwszej dyrektywy
nr 89/104 Rady Wspo6lnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji prawodawstwa panstw
czlonkowskich w dziedzinie znakéw towarowych (Dz. Urz. WE z dnia 11 lutego 1989 r. Nr L 40). Powolana dyrektywa
i przepisy rozporzadzenia nr 40/94 Rady Wspolnot Europejskich z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (Dz. Urz. WE z 1994 r. Nr L 11) rozszerzaja ochrone zarejestrowanego znaku towarowego przez
szersze ujecie ryzyka pomylki, jak rowniez przyznanie renomowanym znakom towarowym ochrony, pomimo braku
ryzyka pomylki.

Szczegbdlna warto$¢ renomowanego znaku towarowego znalazla wyraz we wzmozonej ochronie przewidzianej w
art. 5 ust. 1 lit. b powolanej dyrektywy. Zgodnie z postanowieniem tego artykulu, uprawniony z rejestracji znaku
towarowego moze zakazac osobom trzecim uzywania bez jego zgody w obrocie gospodarczym oznaczen identycznych
lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego dla towar6w identycznych lub podobnych objetych rejestracja,
jezeli istnieje ryzyko pomylki, ktore

obejmuje ryzyko skojarzenia oznaczenia ze znakiem. Tre$¢ tego przepisu, z niewielkimi zmianami, przejal art. 296
ust. 2 pkt 2 p.w.p., natomiast o mozliwo$ci udzielenia ochrony poza granicami specjalizacji rozstrzyga art. 5 ust. 2
dyrektywy, ktérego odpowiednikiem jest art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., dotyczacy znakdéw renomowanych.

Przelamanie zasady specjalizacji w przepisach regulujacych problematyke i ochrone tych znakéw towarowych
podyktowane zostalo znaczeniem i rolg jaka renomowane znaki towarowe pelnig w systemie gospodarki rynkowe;j.
Renomowany znak towarowy jest noénikiem zespotu informacji i wyobrazen o wysokiej jakoéci i duzym prestizu.
Znak ten wyraza renome oraz skupia i utrwala w $wiadomosci kupujacych przekonanie o walorach towaru, jego
oczekiwanych i niezawodnych cechach. Stanowi nie tylko cenny, lecz - jak wskazuje praktyka - niekiedy dominujacy
skladnik majatkowy przedsiebiorstwa. Pozytywne informacje i wyobrazenia, ktére omawiany znak samodzielnie
przekazuje potencjalnym klientom, ulatwia zbyt towar6w i ma wymierna warto$¢ rynkowa. W mysl ustalonej i
respektowanej w orzecznictwie zasady, im wieksza zdolno$cig odrézniajaca odznacza sie wezeéniejszy znak towarowy,
tym wieksze jest niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad. Renomowany znak towarowy - w poréwnaniu z innymi
znakami towarowymi - zawsze charakteryzuje sie silniejsza zdolnoScig odr6zniajaca. W wypadku istniejacej kolizji



renomowanego znaku towarowego z innym oznaczeniem, niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad, jest wieksze,
anizeli w wypadku kolizji nierenomowanego znaku towarowego z innym oznaczeniem (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z dnia 12.10.2005 r., III CK (...)).

Majac powyzsze na uwadze, Sad Okregowy badat czy zachodza przestanki przewidziane w art. 296 ust. 2 p. w.p., a
decydujace o mozliwo$¢ naruszenia prawa ochronnego na znaki towarowe powoda, czy istnieje ryzyko konfuzji.

Zdaniem Sadu I instancji, przeprowadzone postepowanie dowodowe, a w szczegdlnoéci zdjecia stacji paliw pozwanego
i przeprowadzone ogledziny jednoznacznie wskazuja, iz obecny wyglad stacji paliw pozwanego nie prowadzi do ryzyka
konfuzji.

Niebezpieczenistwo wprowadzenia w blad przez podobne znaki lub podobne towary ma miejsce, gdy odbiorcy moga
sadzié¢, ze towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw ze soba powiazanych.
Uzywanie wiec podobnych znakéw dla podobnych towaré6w moze wywolywaé w §wiadomoSci przecietnych odbiorcéw
niebezpieczenstwo pomytek co do Zrédla pochodzenia

towaréw lub uslug (zob. szerzej R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, s. 1106). "Niebezpieczenstwo
wprowadzenia w blad jest oceniane z punktu widzenia "modelowego" odbiorcy, a wiec obiektywnego wzorca.
Niebezpieczenistwo to jest wypadkowa podobienistwa towaréw i znakow. Obydwa elementy lacza sie ze soba

Sciéle i przecietny odbiorca, dokonujac wyboru towaréw, w toku poréwnywania znaku towarowego ich nie rozdziela.
Polega ono na mozliwoéci blednego, nie

odpowiadajgcego rzeczywisto$ci, przypisania przez odbiorce danego towaru uprawnionemu. [...] Podobienstwo
miedzy znakami jest tym wieksze, im wieksza jest mozliwo$¢ skojarzenia znaku zgloszonego ze znakiem z
wczesniejszym

pierwszenstwem ze wzgledu na sile odr6zniajaca drugiego z wymienionych znakoéw" (wyrok SA w Poznaniu z dnia 18
kwietnia 2013 r., I ACa 263/13, LEX nr 1322023).

W odniesieniu do znakéw renomowanych przestanka stosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (a wiec takze
art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) nie jest istnienie prawdopodobienistwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie mozliwo$¢
samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcze$niej, powodujace przycigganie
przez ten pierwszy znak klientow poprzez pozytywne wyobrazenia przenoszone przez ten znak renomowany, a w
konsekwencji rodzi to mozliwo$¢ czerpania nienaleznych korzySci przez zglaszajacego znak p6zniejszy w stosunku do
zarejestrowanego znaku towarowego" (zob. wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., II GSK 2153/11, LEX nr 1358364).
Przeslanka podobienistwa, jako jeden z warunkdw zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., odnosi sie do znaku
naruszajgcego, ktéry musi by¢ podobny do naruszonego znaku renomowanego lub identyczny z nim, przy czym
chodzi o podobienstwo szczegblnego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo lgczenia znaku
naruszajacego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorcéw. Stopien podobienistwa, o ktérym mowa w
omawianym przepisie, jest wiec usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem, by p6zniejszy znak towarowy
przywodzil na mysl wezedniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyl sie z nim lub by} z nim lgczony w §wiadomosci
relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopien podobienstwa jest wystarczajacy tylko przy naruszeniu prawa do
znaku renomowanego (zob. wyrok SN z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, LEX nr 785888).

W rozpoznawanej sprawie, zdaniem Sadu, obecny wystroj stacji benzynowych pozwanego nie rodzi nawet mozliwoS$ci
skojarzenia stacji pozwanego ze stacjami powoda. Nalezy nadmienié, iz bezspornie w poprzedniej sprawie, ktéra
toczyla sie pomiedzy tymi samymi stronami Sad Najwyzszy przesadzil, w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w
sprawie IV CSK (...), ze ochrona nie moze by¢ udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi skladowemu
znaku towarowego, doprowadziloby to bowiem w okoliczno$ciach sprawy do naruszenia art. 296 ust. 1 i 2 oraz
120 ust. 2 p.w.p. w kwestii okreslenia de lege lata znaku towarowego. Argumentowal, ze nie mozna tylko jednemu
przedsiebiorcy przyznawaé wylacznoéci

na uzywanie okre$lonego koloru, przez zakazanie jego uzywania innym



przedsiebiorcom prowadzacym ten sam rodzaj dzialalno$ci, ograniczaloby to bowiem swobode podejmowania i
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej i naruszalo zasade swobodnej (uczciwej) konkurencji zwlaszceza, gdy na danym
rynku jest

zainteresowanie tylko kilkoma kolorami. Sad Najwyzszy wskazal, ze kolor zielony od samego poczatku byl laczony
z kolorem z6ltym, nie ma zatem powodu by pozwany nie mogl zastosowaé koloru zielonego w polaczeniu z innymi
kolorami. Stwierdzil,

odwotujac sie do uzasadnienia wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 3 czerwca 2009 r. rozstrzygajacego pierwsza skarge
kasacyjna M. S. (1) (IV CSK(...)), ze ochrona nie obejmuje kazdej kombinacji kolorystycznej uzywanej przez powoda, a
jedynie takie zestawienie barw, ktére moze wprowadza¢ w blad co do oznaczenia przedsiebiorstwa, towaru lub ushugi
albo narusza prawo do wylacznego uzywania

znaku towarowego. W konsekwencji granicg ochrony o ktéra moze ubiegaé sie powod

jest zdolno$¢ odrézniajgca zestawienia barw, a rzecza Sadu powinno by¢ wyjaénienie na czym ma polegaé¢ dominacja
koloru zielonego w kompozycji kolorystycznej uzytej przez pozwanego tak, aby nie wprowadzata w blad.

Zakaz orzeczony przez Sad w poprzedniej sprawie, jak wskazal w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 wrzeénia 2017 roku
Sad Najwyzszy dotyczy jedynie koloru zielonego, ktory laczony z kolorem zéltym nie moze przekracza¢ 40%. Sad
podkreslil, iz kolor ten nie moze sie zatem lokowac w tej kombinacji kolorystycznej w przedziale miedzy 41% a 99%.
Tym samym nie ulega watpliwo$ci, iz poprzednia kolorystyka uzywana przez pozwanego naruszala prawa powoda do
znaku towarowego, gdyz mogla wprowadzi¢ w blad co do pochodzenia towaréow i ustug. Jak wskazano juz powyzej,
w niniejszej sprawie Sad Okregowy uznal, iz nie ma podstaw do orzeczenia zakazéw i nakazéw zadanych w piSmie z
dnia 23 czerwca 2016 roku, albowiem w chwili zamkniecia rozprawy stacja paliw pozwanego nie byla pomalowana
na kolor zielony w zestawieniu z zo6tym.

Zdaniem Sadu Okregowego, majac powyzsze rozwazania na uwadze, nie bylo takze podstaw do uwzglednienia
rozszerzonego powddztwa w zakresie pkt 1 do 4 pisma z dnia 23 listopada 2017 roku. W ocenie Sadu I instancji,
zastosowana obecnie kolorystyka przez pozwanego na jego stacjach paliw nie budzi skojarzenia ze znakiem
towarowym powoda.

Nalezy zaznaczy¢, iz okreSlenie desygnatu stowa ,zielony” albo ,z6lty” nastrecza istotnych trudnoéci. To czy co$ jest
zielone, czy zo6lte pozostaje kwestig relatywng. Do§¢ prosto mozemy odroznic biel od czerni, ale juz trudniej czerwony
od pomaranczowego albo fioletowy od niebieskiego.

Problem, o ktéorym tu mowa, obrazuje przedstawiony w piSmie procesowym powoda diagram kolowy, znajdujacy sie w
gbrnej, lewej czedci karty 819 akt sprawy. Przy jego uzyciu najlatwiej odrozni¢ kolory przeciwlegle, na przyklad zielony
od czerwonego, albo niebieski od zottego. Inaczej ma sie jednak kwestia z przylegajacymi barwami, na przyklad z
kolorem czerwonym i pomaranczowym.

Przenoszac to na grunt rozpoznawanej sprawy Sad Okregowy wskazal, ze powodowi nalezy sie tylko ochrona barw
zielonej — jako dominujacej — oraz zobltej, a na dodatek przedstawionych w okreSlonej kombinacji. Zgodnie z
powolanym powyzej orzeczeniem Sadu Najwyzszego, bedzie to od 41 do 99% zielonego w polaczeniu z kolorem zotym.
Ponadto warto zaznaczy¢, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 27 wrze$nia 2017 roku podkreslil, iz pozwany moze w
wykonaniu wyroku stosowa¢ nieskonczenie wiele kombinacji koloréw zielonego i z6ttego, w dostepnych odcieniach
i zestawieniach graficznych, byle tylko zachowal zasade, ze kolor zielony nie bedzie dominujacy, o ile ma by¢ nadal
laczony z kolorem zo6ttym.

W ocenie Sadu Okregowego, chodzi tutaj jednak o takie polaczenie, gdzie te barwy wystepuja jako samoistne, a nie jako
fuzja koloréw. Natomiast nie przystuguje powodowi ochrona, gdy mowa jest o innej barwie, stanowiacej mieszanke
zOMego i zielonego. W tym kontekscie warto zwrdci¢ uwage na to, ze $wiadek S. Z. w swoich zeznaniach wskazal,
iz uzywany przez (...) kolor zielony jest specyficzny. Powdd nie ma zatem wylgcznego prawa do oznaczania swojego
przedsiebiorstwa, produktow i ustug wszystkimi odcieniami zielonego.



Juz z diagramu przedstawionego na karcie 819 akt sprawy wynika, ze kolor zolto-zielony jest inng barwa od zielonego
izoltego, podobnie jak pomaranczowy nie jest — dla przecietnego odbiorcy, jakimi sa przeciez takze czlonkowie sktadu
orzekajacego — ani z0lty, ani czerwony. Zastosowang za$ przez pozwanego nowa kolorystyke jego stacji mozna w
najlepszym razie okre§lic¢ jako zoto-zielona, z niewielkimi tylko elementami stricte zielonymi (gléwnie mowa tu o
niewielkim pasie ciemnozielonego koloru w dolnej czesci budynku — cokdt oraz na dystrybutorach paliwa).

Zdaniem Sadu Okregowego, wizja lokalna, a takze zdjecia dolaczone do akt sprawy wskazuja jednoznacznie, iz
pozwany w listopadzie 2017 roku przemalowal swoje stacje paliw w ten sposob, ze nie zachodzi obecnie ryzyko
skojarzenia jego stacji ze stacjami powoda. Przede wszystkim odcien koloru zielonego (czy tez zottego) jest zupelnie
inny niz kolor uzywany przez powoda. Faktem jest, ze ani przy rejestracji znaku towarowego powoda, ani takze w
poprzedniej sprawie nie zostal oznaczony w jakikolwiek sposéb odcien koloru zielonego, ktéry uzywa powod i wyroki
wydane w poprzedniej sprawie odnosily sie wylacznie do koloru zielonego, bez blizszego sprecyzowania jego odcienia
(czy jest to jasny, ciemny zielony, czy tez inny odcien). Niezaleznie jednak od powyzszego, nie doszlo tu do zadnej
kombinacji koloréw zielonego z zottym, ktore wystepuja na stacjach powoda. Ponadto jak wynika z wyciagu rejestru
znakow towarowych, zarejestrowany znak pod numerem R- (...) (k. 187 akt) ma kombinacje dwoch kolorow: zielonego
i zoktego i zaden z nich nie wystepuje oddzielnie. Natomiast pozwany zastosowal na otoku wiaty glownej wylacznie
jeden kolor (jasny zielony, wpadajacy nawet w z6tty), a stupy podtrzymujace zostaly pomalowane na kolor srebrny.
Zatem nalezy uznaé, iz kolor zielony stanowi 100 % otoku wiaty, gzymsu budynku i stupa cenowego. W poprzednich
natomiast wyrokach wydanych pomiedzy tymi samymi stronami sady jednoznacznie przesadzily, iz kolor zielony na
wskazanych elementach nie moze stanowic¢ od 41 do 99% zielonego. Faktem jest, ze stacje powoda sa kojarzone z
kolorem zielonym, jednakze dotyczy to odcienia zielonego tzw. ,butelkowego”, czyli ciemnego. Przy tym uznajac,
iz znak towarowy powoda jest znakiem renomowanym, to trzeba podkresli¢, iz uzytkownicy stacji paliw doskonale
wiedza, iz kolor zielony o odpowiednim odcieniu (ciemny) wystepuje w kombinacji z kolorem z6ttym, a obecnie takze
z bialym.

Majac powyzsze na uwadze, w ocenie Sadu Okregowego aktualne oznaczenie stacji paliw pozwanego nie wprowadza
w blad co do przedsiebiorcy §wiadczacego

ustugi na danej stacji. To, ze pozwany uzywa, w ocenie powoda koloru zielonego,

(ktéry réwniez mozna uznaé za odcien zobttego), nie powoduje, iz jego stacje mozna pomyli¢ (skojarzyc¢) ze stacjami
powoda. Nalezy takze podkredli¢, iz nie tylko otok wiaty glownej, ale takze slup cenowy i gzyms sklepu jest w
zmienionym kolorze zielonym. Ponadto na slupie cenowym i od strony wjazdu na otoku wiaty znajduje sie czerwony
napis (...), a na pozostalych stronach wiaty znajduje sie czerwona litera S. Sa

to réwniez elementy odrézniajace stacje paliw pozwanego od powoda. W ocenie Sadu

I instancji, takze nie ma obawy, aby pomyli¢ stacje strony pozwanej ze stacja

powodowa w nocy czy w pochmurng pogode. Jak wynika ze zdje¢ poszczegdlnych

stacji pozwanego, zgromadzonych w aktach sprawy (k. 1013- 1035 akt ) i co takze bylo

przedmiotem wizji, stacje paliw pozwanego sa podSwietlane obecnie na kolor bialy. Ponadto zgromadzone zdjecia
stacji paliw pozwanego w nocy $wiadcza, iz kolor otoku wiaty gtéwnej, po podswietleniu, bardziej rysuje sie jako kolor
bialy z elementami z6ltego niz kolor zielony. Poza tym widoczne jest, iz slup cenowy wyraznie rézni sie nie tylko
kolorem od stlupa cenowego pozwanego, ale takze ksztaltem. Wida¢ na nim takze wyraznie napis (...).

Zdaniem Sadu Okregowego, nie zachodzi obecnie ryzyko skojarzenia stacji paliw pod marka (...) ze stacjami koncernu
(...). Sad I instancji doszedl do przekonania, ze kolor — ktérego obecnie uzywa pozwany — nie jest nawet zblizony
odcieniem do koloru zielonego, ktéry zastosowano na stacjach (...), a przede wszystkim nie pozostaje w kombinacji
zielono — zo6ltej, a jedynie taka kombinacja koloréw zostala poddana ochronie.

Jeszcze raz nalezy podkreéli¢, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w sprawie IV CSK (...),
stwierdzil, ze ochrona nie moze byé¢ udzielona samemu kolorowi zielonemu, jako elementowi sktadowemu znaku



towarowego, doprowadziloby to bowiem w okoliczno$ciach sprawy do naruszenia art. 296 ust. 11 2 oraz 120 ust. 2
p-w.p. w kwestii okreslenia de lege lata znaku towarowego.

Warto tez dodaé, iz jak wskazal Sad Najwyzszy w orzeczeniu z dnia 27 wrze$nia 2017 roku, istota orzeczonego
wobec pozwanego nakazu, nie dotyczy zakazu uzywania koloru zielonego, a jedynie zakazu uzywania $ciéle okre$lonej
zielono - zoltej kombinacji kolorystycznej. Nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem orzecznictwa uznajacego, ze takze
pojedynczy kolor oraz kombinacje koloréw moga posiadaé zdolno$¢ odrézniajaca w zwiagzku ze zglaszanymi towarami
lub uslugami (por.m.in. wyroki NSA z dnia 29 marca 2007 r., II GSK (...), nie publ., z dnia 23 listopada 2004 r.,
GSK 864/04, OSP 2005, Nr 9, poz. 108, i z dnia 20 lutego 2007 r., IT GSK (...), nie publ.). Niezaleznie od tego, w
niniejszej sprawie to nie pojedynczy kolor powoda — zielony lub zoélty, ktérego domaga sie ochrony powdd posiada
zdolno$¢ odrozniajaca, a jedynie kombinacja koloréw zielonego z zotym posiada tg zdolno$¢ (obecnie rowniez przy
wykorzystaniu koloru bialego). Nie ma natomiast powdd zadnych podstaw do zadania, aby pozwany nie uzywal
polaczen z kolorem srebrnym, szarym lub bialym, gdyz te kolory nie widnieja w zarejestrowanych znakach towarowych
powoda, a nadto srebrnego i szarego powod nawet nie uzywa na swoich stacjach.

Majac powyzsze na uwadze, zdaniem Sadu Okregowego nie moze mie¢ zastosowania w przedmiotowej sprawie art.
206 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyz nie istnieje niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad co do pochodzenia towaréw lub
ushug.

Powodowa spotka wywodzila takze swoje roszczenia z ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powolujac sie, iz pozwany dopuszcza sie czyndéw nieuczciwej
konkurencji. Jak wskazano powyzej, powodowi przystuguje legitymacja czynna do dochodzenia roszczen z tej ustawy,
Nalezalo zatem rozstrzygnaé, czy pozwany w chwili zamkniecia rozprawy dokonywal czynu

nieuczciwej konkurencji w stosunku do pozwanego. W rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy, czynem nieuczciwej
konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub

dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub

klienta. Szczegdlowe rozumienie czynu nieuczciwej konkurencji obejmuje wyliczenie poszczegélnych tego
rodzaju czynéw ujete w dalszych przepisach w/w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie
do art. 3 ustep 2 cyt. ustawy czynami nieuczciwej konkurencji w szczegoélnoSci sa: wprowadzajace w blad
oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarow lub ushug,
wprowadzajace w blad oznaczenie towaréw lub ushug, naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianie do
rozwigzania lub niewykonywania umowy, nasladownictwo produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo osoby peligcej funkcje publiczna, nieuczciwa lub zakazana reklama,
organizowanie systemow sprzedazy lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie dzialalnoSci w systemie
konsorcjum. Zgodnie z art. 5 ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa,
ktére moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do jego tozsamoSci, przez uzywanie firmy, nazwy, godla, skrétu
literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego

przedsiebiorstwa. Natomiast stosownie do treéci art. 43% § 1 k.c. firma przedsiebiorcy powinna sie odrézniaé¢
dostatecznie od firm innych przedsiebiorcow prowadzacych dzialalno$é na tym samym rynku. Z kolei w mysl § 2 tego
przepisu firma nie moze wprowadzac¢ w blad, w szczegblnosci co do osoby przedsiebiorcy, przedmiotu dzialalnoéci
przedsiebiorcy, miejsca dzialalnoéci, zrodel zaopatrzenia. Nadto wedlug art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej
konkurencji jest takie oznaczenie towardéw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientoéw w blad co
do pochodzenia, iloSci, jako$ci, skladnikow, sposobu wykonania, przydatno$ci, mozliwoSci zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z korzystaniem
z nich.

Sad Okregowy, po przeprowadzeniu postepowania dowodowego, dokonal ustalen wedlug wzorca przecietnego
konsumenta, a wiec nalezalo ustali¢, czy obecny wyglad stacji pozwanego moze wprowadzié przecietnego konsumenta
w blad, czy stacja ta moze by¢ postrzegana jako podobna do stacji (...). Przy tym Sad samodzielnie, bez oceny
jakiegokolwiek bieglego, ktory jest tez konsumentem jak sklad orzekajacy, po rozwazeniu caloSci zgromadzonego



materialu, rozwazal czy wyglad stacji pozwanego moze wprowadza¢ w blad. Po analizie wszystkich dowodow, w
szczego6lnosci majac na uwadze przedlozone zdjecia i dokonane ogledziny stacji paliw pozwanego nie sposob przyjaé, ze
zachodzi jakiekolwiek ryzyko wprowadzenia w btad. Warto takze doda¢, iz obecnie przecietny konsument — kierowca
- korzysta ze smartfonéw czy nawigacji, w ktérej mozna sprawdzi¢, gdzie znajduje sie okre§lona stacja paliw. Tym
samym ryzyko konfuzji znacznie sie zmniejsza nawet przy pewnych podobienstwach. Warto przy tym zaznaczy¢, iz
wszystkie stacje paliw sg do siebie podobne pod wzgledem architektonicznym.

Zaréowno doktryna jak i orzecznictwo przychylaja sie do tezy, ze dla uznania okre§lonego zachowania za czyn
nieuczciwej konkurencji niezbedne jest zar6wno wykazanie sprzeczno$ci z dobrymi obyczajami jak i naruszenie
interesu innego przedsiebiorcy lub klienta.

Nalezy zaznaczyé, ze artykul 3 u.z.n.k stanowi samodzielng podstawe pow6dztwa i samodzielna podstawe do uznania
okre§lonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Warto dodaé, iz jak wskazal Sad Apelacyjny w Katowicach
w wyroku z dnia 23 listopada 2016 roku VACa 193/16 (Lex nr 2414614), przepis art. 3 u.z.n.k. pelni zaréwno
funkcje uzupehiajacg jak i korygujaca. Oznacza to, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest zachowanie, ktorego
nie mozna zakwalifikowaé zgodnie z art. 5-17 u.z.n.k., jezeli jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
a ponadto narusza interes przedsiebiorcy lub klienta badz mu zagraza. Moze tez by¢ to zachowanie okreslone
w art. 5-17 u.z.n.k. (co samo w sobie oznacza sprzeczno$¢ z prawem lub dobrymi obyczajami) i ktére ponadto
stanowi zagrozenie badz naruszenie interesu przedsiebiorcy. Istnienie interesu w dochodzeniu ochrony przed
czynami nieuczciwej konkurencji w Swietle przepisow ustawy nie jest wystarczajace do dochodzenia przewidzianej
w niej ochrony. Nalezy jeszcze wykaza¢ naruszenie albo zagrozenie tego interesu. Relacja bowiem miedzy ogdlnym
okresleniem czynu nieuczciwej konkurencji i przepisami wymieniajacymi poszczeg6lne czyny nieuczciwej konkurencji
jest oparta na dwoch uzupelniajacych sie zalozeniach. Po pierwsze, wymienione czyny nieuczciwej konkurencji nie
tworza zamknietego katalogu; za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy moze byé zatem uznane takze
dzialanie nie wymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jezeli tylko odpowiada wymaganiom wskazanym w ogélnym okresSleniu
czynu nieuczciwej konkurencji. Po wtére, wymagania zawarte w ogélnym okresleniu czynu nieuczciwej konkurencji
zachowuja w pehi aktualno$¢ w odniesieniu do czynéw wymienionych w art. 5-17 u.z.n.k.

Odnoénie za$ art. 5 u.z.n.k. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 11 marca 2010 r. (IV CSK 379/09, OSNC 2010/11/149)
stwierdzil, iz pow6d powinien wykazaé te okolicznoS$ci, ktére w $wietle wiedzy i zasad do$wiadczenia zyciowego
wplywaja na ryzyko wprowadzenia klientow w blad co do tozsamosci przedsiebiorstw postugujacych sie ta sama
(zblizong) nazwa.

Z kolei w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. (IV CSK 61/09, LEX nr 511987) wskazal Sad Najwyzszy, ze ochronie
na podstawie art. 5 i 10 u.z.n.k. i jak i art. 296 ustawy p.w.p. podlega okre§lone oznaczenie. Granica zadan
poszkodowanego jest zdolno$é¢ odrdzniajaca zwiazana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym.
Ocena w tym zakresie musi uwzgledniaé potrzebe realnej ochrony przedsiebiorcéw i konsumentéw przed
wprowadzeniem w blad, a jednoczesnie zapewnia¢ w optymalnym stopniu swobode konkurencji.

W doktrynie wskazuje sie, ze na gruncie art. 5 u.z.n.k. ochronie podlegaja oznaczenia uzywane w obrocie - co istotne
- dokladnie w takiej formie, w jakiej sa uzywane w dzialalnoéci gospodarczej. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji

nie przewiduje bowiem zadnego systemu rejestracji oznaczen przedsiebiorstwa ani nie uzaleznia ochrony od takiej
rejestracji. Miarodajne jest wiec zawsze to, w jakiej formie dane oznaczenie jest uzywane w obrocie. Zasada ta dotyczy
zarO6wno oznaczenia podmiotu domagajacego sie ochrony, jak i oznaczenia naruszyciela. Powod zawsze bedzie musial
wykazac nie tylko pierwszenstwo uzywania swojego oznaczenia, ale zgodnie z rozkladem ciezaru dowodu jest rowniez
zobligowany do wykazania formy

uzywania spornego oznaczenia przez potencjalnego pozwanego (Arkadiusz Michalak. Komentarz do art. 5 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. LEX).



W kontekécie art. 5 u.z.n.k. przez uzywanie nalezy rozumie¢ faktyczne postugiwanie sie danym oznaczeniem
w obrocie. Tak wiec w zadnym wypadku nie moze by¢ ono utozsamiane z rejestracja lub zgloszeniem danego
oznaczenia np. jako znaku towarowego lub firmy. Nie zachodzi tez mozliwo$¢ wprowadzenia klientéw w blad, jezeli
przedsiebiorcy dzialaja na réznych rynkach asortymentowych i geograficznych, a z okoliczno$ci sprawy nie wynika
mozliwo$¢ wywolania konfuzji co do powiazan przedsiebiorcow (Ewa Nowinska, Michal du Vall ,Komentarz do
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” Warszawa 2008 s. 83). Jak wynika z powyzszego celem omawianego
przepisu jest wyeliminowanie sytuacji, gdy na skutek uzywania przez naruszyciela niezgodnego z prawem oznaczenia
przedsiebiorstwa dojdzie do sytuacji wprowadzenia klientow w blad co do jego tozsamos$ci. Podobnie zdefiniowal

ustawodawca cel regulacji art. 43% k.c.

Sad Okregowy zaznaczyl, iz zacytowany powyzej przepis art. 10 u.z.n.k. jest ukierunkowany bezposrednio na
eliminowanie dzialahh majacych na celu kreowanie zamieszania na rynku poprzez uzywanie oznaczen towaréw lub
ustug, ktére moga wprowadzi¢ klientow w blad w szczegdlnosci co do komercyjnego pochodzenia towaréw lub ustug.

Stosownie za$ do treSci art. 18 ust. 1 pkt 11 2 u.z.n.k w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiebiorca,
ktoérego interes zostal zagrozony lub naruszony, moze zadaé zaniechania niedozwolonych dzialan oraz usuniecia
skutkéw naruszen.

Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, z zakresu wprowadzajacego w blad oznaczenia przedsiebiorstwa, nie
jest konieczne by bylo to zamierzone dzialanie w celu wprowadzenia w blad klienteli lub zamiar ,wdarcia sie” w cudza
klientele, natomiast istotny jest efekt w postaci zaistnienia niebezpieczenstwa konfuzji (tak: orzecz. SN 1C 122/35, OSP
1936/1, poz. 267; wyrok SN z 1.12.2004 r. III CK 15/04, Monitor Prawniczy 2005/1 str.10). Zgodnie ze stanowiskiem
Sadu Najwyzszego wyrazonym w orzeczeniu z 7 marca 2007 1. II CSK 428/06 (LEX nr 278685), dla oceny zarzutu
dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego w art. 10 u.z.n.k. miarodajne jest nie poréwnanie
uzywanego przez okre§lony podmiot oznaczenia jego wyrobow ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz
innego podmiotu, lecz por6wnanie tego oznaczenia z oznaczeniem towaréw uzywanym przez inny podmiot.

Rozpoznajac niniejszy spor Sad Okregowy zwazyl, ze charakterystyczna

zielono - z6tta kombinacja koloréw, obecnie polaczona z biala, poprzez jej wieloletnie uzywanie stala sie faktycznym
s0znaczeniem” przedsiebiorstwa powoda. Obecny wizerunek stacji pozwanego, na co wskazano juz wyzej, nie posiada
kombinacji

koloréow zielono — zéltego, ani dodatkowo bialego. Otok wiaty gléwnej, shup cenowy i gzyms budynku znajdujace sie
na stacji paliw pozwanego zostaly przemalowane na zupelnie odmienny odcien koloru zielonego (wpadajacy wrecz w
z6kty), ktoérego niz uzywa powdd na swoich stacjach. Nadto zmieniony kolor, na ktére zostaly przemalowane stacje
pozwanego nie stanowi kombinacji koloréw: zielonego i z6ttego

z dodatkiem bialego, ktore obecnie wystepuja na stacjach powoda. Takze stupy podtrzymujace wiate na stacji paliw
pozwanego sa w kolorze srebrnym, ktory to kolor nie wystepuje na stacjach pozwanego. Warto takze zaznaczy¢, iz
sam ksztalt architektoniczny stacji, a przede wszystkim stupow podtrzymujacych wiate jest r6zny na stacjach powoda
i pozwanego. U powoda bowiem wystepuja slupy w ksztalcie prostokatnym, a u pozwanego okragle. Zatem, nie
wystepuje podobienstwo do stacji (...), a tym samym nie zachodzi ryzyko konfuzji. W ocenie Sadu Okregowego,
przecietny konsument — z reguly kierowca - nawet jadgc w porze nocnej czy tez podczas pochmurnej, deszczowej
pogody, bez watpienia odrdzni obecnie stacje paliw powoda od stacji paliw pozwanego, ktore wygladaja zupelnie
inaczej. Nalezy przy tym zaznaczy¢, iz przecietny konsument to osoba, ktora jest dostatecznie dobrze poinformowana,
uwazna i ostrozna, przy uwzglednieniu czynnikéw spolecznych, kulturowych, jezykowych przynaleznych do grupy.
Taka definicja przecietnego konsumenta pozwala uznac, iz osoba, ktéra wie jak wygladaja stacje paliw (...) nie pomyli
stacji paliw powoda ze stacjami pozwanego.

Nalezy takze zaznaczyé, iz pozwany zarzucil, iz wczedniej prowadzil stacje paliw o okreslonej w pierwotnym
zadaniu kolorystyce niz powod, a zatem z uwagi na pierwszenstwo ma nadal prawo uzywania pierwotnych koloréw
widniejacych na jego stacji. Sad zwazyl, ze regulacja art. 5 u.z.n.k. i art. 10 ust 1 u.z.n.k. chroni podmiot, ktory pierwszy



uzyt odpowiednio: dla oznaczenia swojej dzialalnoSci (prowadzonego przedsiebiorstwa) i Swiadczonych przez niego
ustug, okreSlonego oznaczenia.

Przenoszac powyzsze rozwazania na grunt niniejszej sprawy, Sad I instancji zwazyl, ze powod zaczal uzywac
oznaczenia swego przedsiebiorstwa (wizerunek stanowiacy kombinacje zielono — z6ltg) juz w roku 1992, kiedy to
spotka (...) sp. z 0.0. rozpoczela dzialalnoéc¢ w Polsce. Z kolei pozwany dzialalno$¢ gospodarcza polegajacg na sprzedazy
paliw rozpoczal w roku 1994, co réwniez zostalo przesadzone w poprzedniej sprawie, ktora toczyla sie pomiedzy tymi
samymi sprawami i zostala ostatecznie rozstrzygnieta przez Sad Najwyzszy wskazanym wcze$niej wyrokiem z dnia
27 wrze$nia 2017 roku, sygn. akt IV CSK 674/16 i co Sad w niniejszej sprawie wiaze, zgodnie z art. 365 § 2 k.p.c. i
art. 366 k.p.c..

Nadto analiza zebranego w sprawie materialu dowodowego, w tym zeznania $§wiadkéw: S. Z., A. K., M. K. oraz
M. B. (2) pozwala, w ocenie Sadu, na jednoznacznie przyjecie, ze powdd jako pierwszy zaczat uzywac, zgodnie z
prawem, dla oznaczenia swojego przedsiebiorstwa, jak i Swiadczonych ustug, kolorystyki zielono - zbltej (z wyrazna
dominacja koloru zielonego). Nie budzi ponadto watpliwo$ci Sadu fakt, ze przedsiebiorstwa stron byly - i nadal
sq - konkurencyjne, poniewaz ich dzialalno$¢ na polu §wiadczenia ustug sprzedazy paliw zazebia sie i takze jest
prowadzona na tym samym obszarze.

Jednakze, jak juz nadmieniono wcze$niej, w §wietle art. 51 art. 10 § 1 u.z.n.k. wprowadzenie w blad nastepuje poprzez
uzycie konfuzyjnego oznaczenia,

identycznego lub podobnego do oznaczenia uzywanego wczesniej przez innego przedsiebiorce. Nalezy stwierdzié, iz
identyczno$¢ oznaczen przedsiebiorstwa

zachodzi nie tylko wtedy, gdy oznaczenia sa dokladnie takie same, ale takze wéwczas,

gdy w porownywanych oznaczeniach wystepuja roznice nieistotne z perspektywy przecietnego klienta. Przy
ustalaniu istnienia podobienstwa oznaczen nalezy je poréwnywac¢ w caloksztalcie, z uwzglednieniem wszystkich
elementow i okolicznoéci, w tym plaszczyznie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Decydujace znacznie przy ocenie
podobienstwa maja dominujace i odr6zniajace elementy oznaczen.

W niniejszej sprawie, jak juz wskazano powyzej, obecnie nie zachodzi ryzyko konfuzji, albowiem stacje pozwanego
zostaly przemalowane na zupelnie inny odcien koloru zielonego niz jest uzywany przez powoda na jego stacjach, nie
zawieraja kompozycji zielono — zbtej z wyrazna dominacja barwy zielonej, a nadto réwniez wyglad stacji powoda
pod wzgledem architektonicznym rézni sie zupelnie od stacji paliw pozwanego. Inny jest bowiem wyglad stupow
podtrzymujacych wiate, inny ich kolor, a takze zupelnie inaczej ustawione sg stacje tankowania — u powoda znajduja
sie zupelnie obok stupa podtrzymujacego zadaszenie stacji, a u pozwanego po Srodku — pomiedzy dwoma stupami.
Ponadto przy stacji tankowania u powoda znajduje sie kosz na $§mieci pomalowany na zielony i bialy kolor oraz na
slupie powieszone sg banery z nazwa paliwa ,ultimate”, ktorych to elementéw nie ma na stacji paliw pozwanego.
Warto takze zaznaczy¢, iz z kazdej strony otoku zadaszenia stacji znajduje sie znak towarowy w postaci zielono —
zotego ,slonca”, ktory jest zarejestrowany jako wspolnotowy znak towarowy. Natomiast pozwany dla oznaczenia
wizerunku swojego przedsiebiorstwa uzywa na frontowym narozniku wiaty i stlupie cenowym logotypu (...), a na
pozostalych bokach wiaty widnieje czerwona litera S. W ocenie Sadu Okregowego wyklucza to konfuzje, czyli
mozliwo$ci wprowadzenia klienta w blad co do tozsamo$ci przedsiebiorstwa lub/i pochodzenia ustug. Zdaniem Sadu
I instancji takie oznaczenie stacji pozwanego ma zdolno$¢ odrézniajaca od stacji powoda, ktére to przedsiebiorstwo
korzysta z pierwszenstwa.

Obecna kolorystyka stacji paliw pozwanego, w ocenie Sadu Okregowego nie przypomina kombinacji kolorow
zielonego i zdltego w okreSlonym procencie. Zatem, nalezalo uznaé, ze nie istnienie prawdopodobienstwo
wprowadzenia klientow (przecietnego konsumenta) w blad co do tozsamosci przedsiebiorstwa oraz co do pochodzenia
ushug.

Sad I instancji doszed} do wniosku, ze przecietny konsument, niezaleznie od tego, czy jest stalym klientem stacji (...),
czy jedynie sporadycznie korzysta z ustug powoda, bez watpienia — zar6wno z odleglos$ci, jak i w nocy, czy w dzien i



niezaleznie od warunkéw atmosferycznych — bedzie wiedzial, ze stacja pozwanego nie jest stacja nalezaca do koncernu
(...). Obecnie, w zadnej bowiem mierze swoja kolorystyka nie przypomina ona stacji (...), nawet nie jest do niej zblizona.
Innymi slowy, w jednoznacznej ocenie Sadu Okregowego, dokonywanej na chwile zamkniecia rozprawy, zgodnie z
art. 316 k.p.c., obecna kolorystyka stacji pozwanego w zaden sposéb nie narusza praw ochronny powoda na znaki
towarowe oraz nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Warto takze doda¢, iz przyjmujac nawet, ze jakas osoba ma zaburzenie widzenia barw np. cierpi na daltonizm,
to nalezy wskazac, iz logiczne jest i zgodne z do$wiadczeniem zyciowym, ze taka osoba odrbznia poszczegdlnych
przedsiebiorcow w inny sposéb niz przez barwy, skoro ich nie rozréznia.

Powyzsze rozwazania i ustalenia wskazuja, ze nie zostaly spelnione przestanki deliktu ujetego w art. 5110 ust. 1 u.z.n.k.
i dzialania pozwanego nie naruszyly takze przepisu art. 3 ust. 1 powolanej ustawy.

Zdaniem Sadu Okregowego, nie bylto takze podstaw do nakazania pozwanemu publikacji wskazanego w pozwie oraz
w piSmie rozszerzajacym powodztwo o$wiadczenia o okre§lonej treéci. Przede wszystkim roszczenia wynikajace z
rozszerzonego powodztwa uwzgledniajacego przemalowanie stacji paliw przez pozwanego, byly bezzasadne, na co
wskazano powyzej. Nowa kolorystyka stacji paliw pozwanego nie naruszala prawa powoda do znaku towarowego
ani nie stanowila czynoéw nieuczciwej konkurencji, a zatem nie bylo takze podstaw aby uwzglednié¢ roszczenia
publikacyjne. Nalezalo jedynie rozwazy¢, czy w zwiazku z tym, iz pozwany, przed przemalowaniem stacji uzywal
kolorystyki — kombinacji koloréw zielonego i z6ltego, ktora stanowila zaré6wno naruszenie praw do znaku towarowego
jak i czyn nieuczciwej konkurencji, to czy istnieja podstawy do uwzglednienia roszczenia publikacyjnego zgloszonego
w pkt 3 petitum pozwu.

Nalezy przy tym zaznaczy¢, iz powdd dokonal ostatecznie wyboru roszczen zgloszonych alternatywnie i wnidst o
publikacje stosownego o$wiadczenia, a nie o publikacje wyroku. Zatem wobec dokonania wyboru, nie bylo podstaw
do nakazania publikacji wyroku na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p., ktéry stanowi, iz sad, rozstrzygajac o naruszeniu
patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo caloéci orzeczenia
lub informacji o orzeczeniu, w spos6b i w zakresie okre§lonym przez sad. Przepis powyzszy na zasadzie art. 296 ust.
1a p.w.p. stosuje sie odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. w brzmieniu obowigzujacym w dacie zlozenia pozwu oraz zamkniecia
rozprawy, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostal zagrozony lub
naruszony, moze zadac: zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o§wiadczenia odpowiedniej tre$ci i w odpowiedniej
formie. Przede wszystkim nalezy zaznaczy¢, ze zlozenie okreSlonego o§wiadczenia na podstawie wskazanego powyzej
przepisu nie jest §rodkiem zado$éuczynienia, lecz ochrony intereséw majatkowych danego przedsiebiorcy, a

zatem celem takiego o$wiadczenia nie moze by¢ przyznanie powodce satysfakeji, lecz dopelienie skutkow innych
nakazow i zakazow. Nalezy bowiem zaktadac, ze

roszczenie to ma w przewazajacym zakresie cel informacyjny, a jednocze$nie moze wplywaé na ocene i zachowanie
klientow (por. postanowienie Sagdu Najwyzszego z

dnia 13 sierpnia 2002 r., IV CKN 329/01, LEX nr 57217). Jak podkresla sie w orzecznictwie sagdow, roszczenie to nie
ma shuzy¢ represji. Jego celem jest przede wszystkim poinformowanie klienteli, aby zmieni¢ nieprawdziwa opinie o
przedsiebiorcy, jego towarach badz ustlugach i przywroéci¢é mu dobra stawe (zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku
z 13 grudnia 2011 r., I ACa 1269/11, LEX nr 1236071). Rozstrzygajac, czy oSwiadczenie, ktorego zlozenia domaga
sie powod, jest adekwatne do popelionego czynu nieuczciwej konkurencji, powinno sie uwzglednié wszystkie
okoliczno$ci stanu faktycznego oraz kierowaé sie tym, ze obie stron sg

przedsiebiorcami, dzialajacymi jako konkurenci. Stad tez ocena adekwatno$ci

zadanych srodkéw powinna uwzglednia¢, w poréwnaniu z ochrona débr osobistych, iz

jej celem jest ochrona interesow ekonomicznych. Orzeczenie o obowigzku publikacji stosownego o$§wiadczenia czyni
zado§¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pelniac funkcje kompensacyjna oraz wychowawcza i
prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie dla przedsiebiorcy, ktérego prawa naruszono, gdyz



umozliwia poinformowanie opinii publicznej (klientébw) o naruszeniu jego praw i intereséw oraz o zakresie
zastosowanych wobec sprawcy sankcji, wynikajacych z sentencji wyroku.

W ocenie Sadu Okregowego nie zasluguje na uwzglednienie argumentacja zawarta w piémie powoda z dnia 23
listopada 2017 roku w zakresie roszczenia publikacyjnego. Przede wszystkim nalezy podkreslié, iz pozwany w
listopadzie 2017 roku przemalowal swoje stacje paliw, a wiec do czasu wydania wyroku w niniejszej sprawie tj. ponad
9 miesiecy nie korzysta juz z kolorystyki zblizonej do stacji powoda. Ponadto toczacy sie poprzednio proces pomiedzy
stronami, ktory trwal ponad 10 lat przesadza, iz jest on wyjatkowo skomplikowany na gruncie prawnym i nie mozna
przyjaé, iz naruszenie przez pozwanego znakéw towarowych oraz dokonanie czynéw nieuczciwej konkurencji bylto
oczywiste. Poza tym powod nawet nie wykazal jakiejkolwiek pomylki klientow wywotanej dzialaniami pozwanego,
do ktérych dochodzi¢ by mialo wbéwcezas, gdy pozwany postugiwal sie oznaczeniem przedsiebiorstwa w wersji
podobnej do znaku towarowego powoda i kolorystyki stacji paliw powoda. Zdaniem Sadu, brak jest dowodow, ktore
wskazywalby na takie skutki niedozwolonych dzialan pozwanego przed listopadem 2017 roku, ktére wywolywalyby
potrzebe publikacji ogloszen w takim wymiarze, jak tego zgda powdd. Strona powodowa nie powolywala sie chociazby
na faktyczna utrate klienteli, czy na oslabienie renomy prowadzonego przez nia przedsiebiorstwa, jako nastepstw
czynow nieuczciwej konkurencji, a jedynie, iz hipotetycznie moglto do tego doj$é, co oznacza, ze w realiach niniejsze;j
sprawy, sankcja w postaci zlozenia o§wiadczen w stosunku do zakresu naruszenia interes6w powoda nie zmierzalaby
do usuniecia negatywnych skutkéw dzialan pozwanego, a sprowadzalaby sie do obcigzenia go niewspdélmiernymi
kosztami.

Majac powyzsze na uwadze, Sad Okregowy na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej a
contrario oraz art. 5, art. 10 ust. 1 w zwigzku z art. 3 ust. 11 2 u.z.n.k. a contrario, oddalil wielokrotnie zmieniane
przez powoda powodztwo w caloSci, w tym takze w zakresie rozszerzonego powddztwa, gdyz okazalo sie niezasadne
na dzieni zamkniecia rozprawy.

W przedmiocie kosztéw procesu Sad I instancji orzekl na mocy art. 98 § 1i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. W ocenie Sadu
Okregowego, wszystkie zgloszone przez powoda roszczenia majg charakter majatkowy. W tym zakresie Sad opart sie
na pogladach wyrazonych m. in. w wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 6 grudnia 2012 .

(I ACa 490/12, LEX nr 1289395) odno$nie roszczen dotyczacych nieuczciwej konkurencji oraz w postanowieniu Sadu
Najwyzszego z dnia 8 marca 2007 r. (III CZ 12/07, LEX nr 319939), jesli chodzi o praw ochronnych na znak towarowy.
W zwiazku

z tym, koszty zastepstwa procesowego nalezalo ustali¢ wedlug § 6 pkt 6 wzw. z § 2

ust. 2 obowigzujacego poprzednio rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 28 wrzeénia 2002 r. w sprawie
optat za czynnos$ci radcoéw prawnych oraz ponoszenia

przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej z urzedu (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r. poz. 490 ze zm.), albowiem to rozporzadzenie obowiazywalo w dacie wniesienia pozwu w
niniejszej sprawie. Tym samym, Sad zasadzil na rzecz wygrywajacego sprawe pozwanego kwote 10 800,00 zlotych
stanowiaca 1,5-krotno$¢ stawki minimalnej przy pierwotnej wartos$ci przedmiotu sporu powyzej 200 000 zl oraz
oplate od pelnomocnictwa w kwocie 17 zl. Naklad pracy pelnomocnika, stopien skomplikowania sprawy oraz
dlugotrwalo$é procesu uzasadnialy bowiem zasgdzenie kosztow zastepstwa procesowego w wysokoSci odpowiadajacej
potorakrotno$ci stawki minimalnej. Nalezy ponadto zaznaczyé¢, iz powdd przegral sprawe zaré6wno w zakresie
odrzuconego w czesci roszcezenia, jak i oddalonego powodztwa. Jak juz weze$niej wskazano niezasadne byto umorzenie
postepowania w zakresie cofnietego roszczenia nakazowego ograniczonego czasowo. Ponadto nalezy zaznaczy¢, iz
zgodnie z postanowieniem Sadu Najwyzszego z dnia 24 listopada 2017 roku, sygn. akt III CZP 67/17, ktére Sad w
niniejszym skladzie w catoSci podziela, strone przegrywajaca proces wskazuje treS¢ wyroku - jest nig powod, gdy
zadanie zostalo oddalone, a pozwany, jezeli jego obrona okazala sie bezskuteczna i powddztwo zostalo uwzglednione.
Powdd jest strong przegrywajaca takze wtedy, gdy jego roszczenie wygasto w toku postepowania na skutek spelnienia
$wiadczenia, a mimo to popieral on nadal powodztwo, ktore zostalo oddalone. Wyjatkowo, jezeli pozwany - spelniajac
$wiadczenie - poddaje sie zadaniu, a powod cofa pozew, dopuszcza sie mozliwo$¢ przyznania kosztow powodowi, jako
stronie wygrywajacej. Dotyczy to jednak sytuacji, w ktérej powod cofnal pozew, a postepowanie zostalo umorzone.



Skoro w niniejszej sprawie powod nie cofnal skutecznie roszczenia nakazowego zawartego w pkt III ppkt. 3 i 4 pisma
z dnia 23 czerwca 2016 roku, to nalezy uznaé, iz przegral sprawe w calosci.

W punkcie trzecim sentencji Sad Okregowy pobrat od powoda kwote 14 500,00 zlotych tytulem oplaty sadowej od

rozszerzonej czeéci powddztwa. Podstawe prawng tego orzeczenia stanowil art. 130° § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 300
ze zm.).

Natomiast w punkcie czwartym i pigtym sentencji, na mocy art. 80 ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 kosztach sadowych w sprawach cywilnych, Sad zwrécil stronom niewykorzystane zaliczki na poczet
nalezno$ci $wiadkow.

Apelacje od opisanego wyzej wyroku wnidst powod, ktory zaskarzyt wyrok w pkt. 1, ktérym Sad I instancji oddalil
powddztwo i w pkt. 2, ktérym rozstrzygnal o kosztach postepowania, przy czym co do pkt. 1 w zakresie, w jakim Sad
I instancji:

A) oddalil wobec Pozwanego M. S. (1) roszczenie publikacyjne dotyczace pierwotnego wygladu stacji paliw w B.
zawarte w pkt. 3 petitum pozwu z 7 sierpnia 2015 r. wraz z roszczeniem o upowaznienie Powoda do dokonania
publikacji, tj. roszczenie o:

nakazanie M. S. (1) trzykrotnego opublikowania na wlasny koszt- w ciggu miesigca od uprawomocnienia sie wyroku
w niniejszej sprawie - na 3 lub 5 stronie

redakcyjnej dziennikow Gazeta (...) i,,(...)" (w sumie 6 razy) ogloszenia o wielkoéci 3 na 2 moduly z przeprosinami
o nastepujacej tresci:

»M. S. (1) zamieszkaly w K., wlaSciciel stacji paliw znajdujacej sie w B., ul. (...), (...) (...) spotki (...) (...) (...) (...)(...)
(...) p. L c. w przyszlosci."

oraz o upowaznienie Powoda do opublikowania powyzszego o$wiadczen w podanych powyzej tytulach prasowych na
koszt Pozwanego, w przypadku, gdyby Pozwany nie dopelnili obowiazku wynikajacego z treéci wyroku;

B) oddalil wobec Pozwanego M. S. (1) roszczenia dotyczace zmienionego wygladu wszystkich stacji paliw zawarte w
pkt. 1-5 petitum rozszerzonego powbdztwa z 23 listopada 2017, tj. roszczenia o:

1) nakazanie pozwanemu zaniechania uzywania koloru zielonego lub zielono-zéttego, niezaleznie od jego odcienia,
ktory stanowilby ponad 40% widocznej powierzchni elementéw stacji - tj. otoku zadaszenia nad stanowiskami
tankowania paliwa, kazdego ze stupéw podtrzymujacych zadaszenie, zewnetrznych powierzchni sklepu lub innego
budynku znajdujacego sie na stacji paliw, kazdego z dystrybutoréw paliwa, kazdego ze stanowisk tankowania,
pylonu cenowego - w polaczeniu z kolorem bialym, szarym lub srebrnym, niezaleznie od odcienia, na stacji paliw
zlokalizowanej w B., ul. (...) i na jakiejkolwiek innej stacji paliw pozwanego;

1) nakazanie pozwanemu zaniechania uzywania zielonego pod$wietlenia jakichkolwiek zewnetrznych powierzchni
stacji paliw lub ich elementéw, a takze uzywania o§wietlenia bezbarwnego, o ile o§wietla ono zielone lub zielono-zo6lte
powierzchnie stacji paliw na stacji paliw w B., ul. (...) i na jakiejkolwiek innej stacji paliw pozwanego;

2) nakazanie pozwanemu usuniecia kolorystyki wskazanej w pkt. 1 ze stacji paliw w B., ul. (...) i z jakichkolwiek innych
stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

3) nakazanie pozwanemu usuniecia o$wietlenia wskazanego w pkt. 2 ze stacji paliw w B., ul. (...) i z jakichkolwiek
innych stacji paliw pozwanego w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku;



4) nakazanie pozwanemu czterokrotnego opublikowania na wlasny koszt - w ciaggu 30 dni od uprawomocnienia sie
wyroku - na glownym grzbiecie kazdego dziennikéw, tj. 2 razy w dzienniku Gazeta (...) i 2 razy w dzienniku ,(...)"

ogloszenia o wielkoéci nie mniejszej niz ' A strony o nastepujacej treci:
M. S. (1), wlaSciciel stacji paliw, o§wiadcza, Ze naruszyl prawa ochronne na znaki (...) spétki (...)(...)

(...).(..)C.)) (...). w przyszlo$ci." oraz upowaznienie Powoda do opublikowania powyzszych o§wiadczen w podanych
powyzej tytulach prasowych na koszt Pozwanego, w przypadku, gdyby Pozwany nie dopehil obowigzku wynikajacego
z tre$ci wyroku;

albo alternatywnie nakazanie Pozwanemu opublikowania sentencji wyroku na opisanych powyzej zasadach;
Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 kpc wyrokowi temu zarzucil:
I. Naruszenie przepisOw prawa procesowego t.j.:

1. Art. 233 § 1k.p.c. wzw. 2 365 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materialu dowodowego, dokonanie blednych
ustalen faktycznych i przyjecie za wigzace ustalen co do granic ochrony zawartych w uzasadnieniu wyroku innej

sprawy, polegajace na:

a) blednym przyjeciu, ze wszystkie znaki towarowe bedace podstawa rozszerzonego powoddztwa sa zielono-zolte (str.
10 uzasadnienia wyroku), podczas gdy znak towarowy nr (...), jest znakiem pozycyjnym, w ktérym wstepuja wylacznie
kolory zielony i bialy, przy czym kolor zielony jest dominujgcy i umieszczony na konkretnych gléwnych elementach
stacji;

b) blednym przyjeciu, ze ochronie podlega wylacznie zielono-z6tta kombinacja kolorystyczna (str. 32, 30 uzasadnienia
wyroku), pomimo jednoczesnego prawidlowego ustalenia, ze:

(i) elementem dominujacym wszystkich znakéw towarowych Powoda jest kolor zielony (str. 25 uzasadnienia wyroku),

(i) Powdd uzywa takze zielono-bialej (str. 25 uzasadnienia) i zielono-srebrnej (str. 9 i 10 uzasadnienia wyroku)
kombinacji kolorystycznej;

¢) blednym automatycznym przyjeciu, ze ochronie podlega wylacznie kombinacja kolorow zielnego i zo6ltego, w ktorej
zielony zajmuje od 41% do 99%, tj. kombinacja koloréw okreslona w wyroku SN pod sygn. akt V CSK 674/16, podczas
gdy w rozszerzonym powodztwie Powod dochodzi ochrony innej kombinacji kolorystycznej tj. koloru zielonego lub
zielono-zotego (nie zestawienia tych koloréw) w polgczeniu z bialym, srebrnym lub szarym,;

co mialo istotny wplyw na tresé rozstrzygniecia, gdyz skutkowalo nieprawidlowym ustaleniem przedmiotu ochrony w
zakresie rozszerzonego powddztwa z 23 listopada 2017 r., a w konsekwencji:

Nierozpoznaniem istoty sprawy polegajacym na uchyleniu sie od oceny roszczen zgloszonych w rozszerzonym
powbdztwie z 23 listopada 2017 r., a zamiast tego dokonanie oceny tego, czy zmieniona kolorystyka stacji Pozwanego
zawiera kombinacje kolorow zielonego i zottego w procencie okreSlonym w wyroku SN z 27 wrze$nia 2017 r., sygn.
akt IV CSK 674/16, podczas gdy roszczenia i stan faktyczny

obu spraw ro6znia sie, a przedmiotem rozszerzonego powodztwa nie byla kwestia wykonywania przez Pozwanego ww.
wyroku.

2. Art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z 231 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materialu dowodowego, dokonanie blednych
ustalen faktycznych lub przyjecie nieuzasadnionych domnieman faktycznych polegajace na:

a) ustaleniu, ze kierowcy, wybierajac stacje paliw, kierujg sie ,smartphonem i nawigacja" (str. 34 uzasadnienia
wyroku) i mogg sprawdzi¢, gdzie znajduje sie stacja paliw Powoda i Pozwanego, podczas gdy takie ustalenie nie



znajduje oparcia w materiale dowodowym jest sprzeczne z wiedza na temat zachowan konsumenckich, podstawowa
wiedza na temat zasad i bezpieczenistwa ruchu drogowego, zasadami logicznego rozumowania i dos§wiadczeniem

zyciowym,;

b) wewnetrznie sprzecznym uznaniu, ze ksztal architektoniczny stacji (str. 36-37, 38 uzasadnienia wyroku) odréznia
stacje paliw Pozwanego od stacji paliw Powoda przy jednoczesnym ustaleniu, ze wszystkie stacje paliw pod wzgledem
architektonicznym sa do siebie podobne (str. 34 uzasadnienia wyroku);

¢) braku uwzglednienia specyfiki postrzegania oznaczen stacji paliw i przyjecie, ze odleglosé, pora dnia, warunki
atmosferyczne nie wplywaja na postrzeganie oznaczen stacji Pozwanego oraz na ich podobienstwo do znakéw i
oznaczen (...) (str. 39 uzasadnienia wyroku), podczas gdy ustalenia te sa sprzeczne z zasadami logiki, z opiniami
prywatnymi projektanta K. P. (1), lekarza okulisty M. S. (3) i utrwalonym orzecznictwem;

d) bezpodstawnym uznaniu, ze oznaczenia (...) i S, oznaczenie slonica, nazwy paliwa ,ultimate", wyglad koszy
na $mieci odrozniaja stacje Powoda od stacji Pozwanego i ze to na te elementy, a nie na kolorystyke gtownych
elementdw stacji (otoku wiaty, otoku budynku stacji czy slupa cenowego), zwraca uwage przecietny odbiorca,
podczas gdy ustalenia te sa sprzeczne z podstawowa wiedza na temat zachowan konsumenckich, zasadami logicznego
rozumowania, do§wiadczeniem zyciowym i materiatem dowodowym, w tym z opinig prywatna projektanta K. P. (1),
a takze utrwalonym orzecznictwem,;

e) wewnetrznie sprzecznym uznaniu, ze oznaczenia Pozwanego nie sa podobne do znakdéw towarowych i oznaczen
Powoda mimo ustalenia, ze w poréwnywanych oznaczeniach cechg dominujgca jest kolor zielony uzupeliony kolorem
bialym lub srebrnym, a mianowicie ze:

(i) znaki towarowe Powoda obejmuja oznaczanie istotnych element6éw stacji kolorem zielonym (str. 25 uzasadnienia
wyroku),

(ii) stacje (...) sa kojarzone z kolorem zielonym (str. 31 uzasadnienia wyroku),
( (...)) kolor bialy i srebrny uzupelniaja wiodacy kolor zielony oznaczen (...) (str. 9-10 uzasadnienia wyroku),

(iv) kolor zielony stanowi 100% istotnych elementoéw stacji Pozwanego - otoku wiaty, gzymsu budynku i stlupa
cenowego (str. 31 uzasadnienia wyroku), a Pozwany uzywa tez koloru srebrnego jako uzupelniajacego (str. 14
uzasadnienia wyroku),

co mialo istotny wplyw na treé¢ rozstrzygniecia, gdyz skutkowalo ustaleniem braku podobienstwa poréwnywanych
oznaczen, braku ryzyka konfuzji i ryzyka skojarzen, a w konsekwencji oddaleniem rozszerzonego powodztwa;

3. Art. 233 § 1 k.p.c. wzw. z art. 227 k.p.c, w zw. z art. 278 k.p.c. przez:

nieprzeprowadzenie dowodu z opinii bieglego z specjalisty z zakresu (...), wiedzy o barwie i projektowania kolorystyki
- na okoliczno$¢ wyjasnienia, jak kolor stosowany w zmienionych oznaczeniach stacji paliw Pozwanego moze by¢
odbierany przez kierowcéw w zaleznoSci od warunkéw, a takze na jakie elementy stacji paliw kierowcy zwracajg
uwage, podczas gdy czynniki takie jak ruch, odleglosé, warunki atmosferyczne, w tym o$wietlenie, pora dnia, pora roku
majg istotny wplyw na odbiér koloru przez kierowce i postrzeganie przez niego oznaczen umieszczanych na otwartej
przestrzeni, oraz uznanie tego dowodu za nieprzydatny, podczas gdy okreélenie wpltywu wymienionych czynnikéw na
percepcje barw wymaga wiadomosci specjalnych i stanowi podstawe dla badania ryzyka konfuzji i skojarzen,

co mialo istotny wplyw na tre$é rozstrzygniecia, gdyz skutkowalo pominieciem specyfiki odbioru oznaczen stacji paliw
i blednym przyjeciem, ze kolor oznaczen umieszczony w przestrzeni (na stacji paliw) jest niezmienny, niezalezny
od o$wietlenia, ruchu czy odleglosci i zawsze odbierany identycznie, a w konsekwencji oddaleniem rozszerzonego
powodztwa;



4. Art. 328 § 2 k.p.c. przez istotne braki w uzasadnieniu wyroku, i w tym zakresie:
a) brak uzasadnienia co do powodéw niewystepowania ryzyka skojarzen na gruncie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.,
b) brak analizy i oceny zachowania Pozwanego pod katem naruszenia art. 3 u.z.n.k.,

co ma istotny wplyw na wynik sprawy, gdyz uniemozliwia dokonanie oceny toku wywodu Sadu I instancji, ktory
doprowadzil do wydania blednego rozstrzygniecia.

Naruszenie przepiséw prawa materialnego, t.j.:

5. Art. 296 ust. 2 pkt. 21 3 p.w.p, art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i art. 5 u.z.n.k. i art. 3 ust 1 u.z.n.k. przez ich niezastosowanie i
przyjecie, ze do naruszenia ww. przepiséw nie dochodzi, poniewaz zmienione oznaczenia stosowane przez Pozwanego
zawieraja 100% zielonego na gléwnych elementach stacji, a nie zawieraja kombinacji koloru zielonego z z6ttym, w
ktorym kolor zielony zajmuje od 41 do 99%;

5. Art. 2906 ust. 2 pkt. 2 i 3 p.w.p., art. 10 ust. 1 u.z.n.k. i art. 5 w.z.n.k. przez bledna wykladnie przestanki
»podobienstwa", j.:

a) badanie podobienstwa architektury i budowy stacji paliw Pozwanego ze stacjami Powoda, podczas gdy
przedmiotem sprawy nie sa budowle stacji jako takie, ale oznaczenia kolorystyczne i pozycyjne znaki towarowe
nakladane na stacje paliw;

b) nieuwzglednienie w ocenie podobienstwa oznaczen cech podobnych i zasady, ze o podobienstwie oznaczen
decyduje zbiezno$¢ elementow dominujacych, ktérymi w przypadku znakéw towarowych i oznaczen Powoda (str. 25
uzasadnienia wyroku) oraz oznaczen Pozwanego jest kolor zielony (str. 31 uzasadnienia

wyroku), a wziecie pod uwage jedynie réznic;

¢) nieuwzglednienie zasady, Ze por6wnania oznaczen dokonuje sie w oparciu o tzw. test pamieci niedoskonalej, tj.
sytuacji, w ktorej klient (kierowca) kieruje sie jedynie ogolnym obrazem znakdéw i oznaczen zachowanych w pamieci,
nie zapamietuje za$ dokladnego odcienia koloru zielonego stacji i znakow (...);

6. Art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k,, art. 5 u.z.n.k. przez bledng wykladnie ,,ryzyka konfuzji" tj.:

a) calkowite zaniechanie oceny posredniego ryzyka konfuzji, tj. ryzyka pomylek co do powigzan (ekonomicznych,
prawnych, organizacyjnych) miedzy Pozwanym a Powodem, ktére moze wystapi¢ nawet wtedy, gdy odbiorcy wiedza,
ze stacje paliw naleza do réznych podmiotow, i dokonanie oceny wylacznie bezposredniego ryzyka konfuzji;

b) przyjecie wadliwego modelu przecietnego konsumenta (kierowcy), ktory charakteryzuje sie wysokim poziomem
uwagi, a zakup planuje i w wyborze stacji paliw kieruje sie smartfonem i nawigacja;

c¢) stwierdzenie, ze renoma i wysoki poziom znajomoSci znakéw towarowych i oznaczen (...) prowadzi do wylaczenia
ryzyka pomytek, podczas gdy jest przeciwnie, tj. wzmaga takie ryzyko;

d) nieuwzglednienie tzw. reguly wzajemnej zalezno$ci okoliczno$ci branych pod uwage przy ocenie ryzyka konfuzji,
w szczeg6lnodci reguly, ze nizszy stopien podobienstwa miedzy znakami moze by¢ rownowazony wysokim stopniem
podobienstwa towardéw i na odwrot, w szezegolnosci w sytuacji gdy oznaczenia Powoda i Pozwanego sa uzywane dla
stacji benzynowych;

e) przyjecie, ze ryzyko konfuzji wylgczaja dodatkowe oznaczenia S., S, nazwa ,,ultimate", oznaczenie stonca, réznice
architektoniczne co do ksztattu funkcjonalnych elementéw stacji paliw;

7. Art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez bledng wykladnie przestanki ,ryzyka skojarzen", tj.



a) nieprzeprowadzenie oceny ryzyka skojarzen prowadzacych do naruszenia znaku renomowanego, tj. niedokonanie
odrebnej oceny podobienstwa uwzgledniajacej renome znakéw towarowych Powoda i ich dominujacych cech czyli
koloru zielonego, a w zamian - automatyczne zastosowanie tych samych kryteriéw i wnioskowania, jakie zostalo
przeprowadzone w ramach oceny ryzyka konfuzji z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.;

8. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie, tj.

a) niedokonanie analizy dzialan Pozwanego polegajacych na zmianie oznaczen stacji paliw na odswiezony kolor
zielony pod katem sprzecznos$ci z dobrymi obyczajami, w sytuacji gdy dzialania Pozwanego i okoliczno$ci sprawy
jednoznacznie wskazujg, ze Pozwany mimo zastosowania sie do wyroku SN z 27 wrze$nia 2017 r., sygn. akt IV CSK
674/16, wciaz dziala w cieniu Powoda, wykorzystujac jego renome i renome jego znakéw towarowych; stanowi to
nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na naruszeniu dobrych obyczajow. Stwierdzenie tego powinno
jako takie prowadzi¢ do ustalenia popelienia czynu nieuczciwej konkurencji przez Pozwanego;

10. Art. 18 ust 3 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k,, art. 5 u.z.nk i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niestosowanie i
oddalenie nakazu publikacji o§wiadczenia, w sytuacji gdy naruszenie co do pierwotnych oznaczen stosowanych przez
Pozwanego na stacji paliw w B. zostalo prawomocnie przesadzone wyrokiem SA w Gdanisku z 13 maja 2016 r. (sygn.
akt. V ACA 177/1) oraz wyrokiem SN z 27 wrzeSnia 2017 r. (sygn. akt IV CSK 674/16), co potwierdzit Sad I instancji
postanowieniem z 10 pazdziernika 2016 r. wydanym w niniejszej sprawie;

10. Art. 18 ust 3 wzw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k,, art. 5 u.z.n.k i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego btedna wykladnie, tj.

a) uznanie, ze zmiana kolorystki stacji paliw w B. wylacza zasadno$¢ roszczenia publikacyjnego, podczas gdy
zmiana nie koryguje automatycznie wezeéniejszych komunikatéw stanowigcych przejaw naruszenia zasad uczciwej
konkurencji,

a) uznanie, ze stopien skomplikowania sprawy i dlugotrwato$¢ prowadzenia sporu odno$nie do pierwotnych oznaczen
na innych stacjach paliw wylacza zasadno$¢ orzeczenia nakazu publikacji co do stacji w B., podczas gdy te okolicznosci
nie maja zadnego wplywu na zasadnos$¢ roszczenia publikacyjnego;

b) domaganie sie wykazania rzeczywistych pomylek wérod klientow, do ktérych mialo dochodzié¢, gdy Pozwany
postugiwal sie pierwotnym oznaczeniem stacji paliw w B., oraz domaganie sie przedstawienia dowodow faktycznej
utraty klienteli i faktycznego oslabienia renomy, podczas gdy nie s to przestanki naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art.
5u.z.n.kiart. 3 ust. 1 u.z.n.k, ani przestanki stosowania nakazu publikacji o§wiadczenia;

Majac na uwadze powyzsze apelujacy wniost o:

1. na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. - o zmiane zaskarzonego wyroku i uwzglednienie roszczenia publikacyjnego z pkt.
3 petitum pozwu z 7 sierpnia 2015 r. dotyczacego pierwotnych oznaczen stacji paliw w B.;

1. na podstawie art. 386 § 41 5 k.p.c. - o uchylenie wyroku w pozostalej zaskarzonej czeéci i przekazanie w tym zakresie
sprawy Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania roszczen z 23 listopada 2017 r. dotyczacych zmienionych
oznaczen stacji paliw Pozwanego wobec nierozpoznania istoty sprawy;

ewentualnie:
na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. - 0 zmiane wyroku i uwzglednienie rozszerzonego
powodztwa z 23 listopada 2017 r. w caloéci;

Ponadto wnibst o:



3. pozostawienie orzeczenia o kosztach zastepstwa procesowego Sadowi I instancji - w razie uchylenia wyroku Sadu
I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania temu Sadowi;

3. zasadzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztéw procesu, w tym kosztow
zastepstwa procesowego za obie instancje -w przypadku zmiany zaskarzonego wyroku.

W uzasadnieniu apelujacy wskazal, ze zmiana kolorystyki stacji pozwanego wymagala ustalenia nowego przedmiotu
ochrony. Wyjaénil, ze pierwotne roszczenie dotyczylo kombinacji koloru zielonego i zielono-zottego, natomiast
obecnie jest to zestawienie tych koloréw z bialym, srebrnym lub szarym. Podkreslil, iz sprawa dotyczy oznaczen
kolorystycznych i znakéw pozycyjnych stacji benzynowych, ktére sa na nich umieszczone. Podtrzymal stawiane
zaskarzonemu wyrokowi zarzuty. Jako blad wytknat nieprzeprowadzenie dowodu z opinii bieglego z zakresu
(...). Zarzucil szereg niekonsekwencji uzasadnieniu Sadu i bledéw procesowych. Podkreslil, ze powdéd ma prawo
domaga¢ sie ochrony takiego zestawienia koloréw, ktére wprowadza w blad lub budzi skojarzenia z jego
renomowanymi znakami towarowymi, a nie wylacznie takiego jaki okreslal Sad Najwyzszy w wyroku wydanym
w innym stanie faktycznym. Zastrzezenia apelujacego budzi to, iz Sad Okregowy pomimo wypracowania przez
lata w poprzednich sprawach pozwanego wskazéwek np. dotyczacych postrzegania oznaczen stacji paliw, modelu
przecietnego konsumenta itd.), tworzy wlasne, dowolne, calkowicie arbitralne konstrukcje zamiast positkowac sie
tymi ugruntowanymi w orzecznictwie. Jego zdaniem rdznice architektoniczne nie eliminuja podobienstwa w stopniu,
ktory wylgczalby ryzyko pomylki. Zarzucil, Ze nieco inny odcien zielonego oznaczenia pozwanego nie bedzie mial
znaczenia. Wywodzil, iz kwestia odcienia koloru zielonego jest drugorzedna. Twierdzil, ze wrazenie zielonoSci wciaz
wystepuje w nocy, kiedy stacja pozwanego pomimo zastosowania bezbarwnego $§wiatla uzyskuje zielong poswiate.
Zdaniem apelujgcego zmienione oznaczenia pozwanego powielaja wszystkie gléwne cechy znakéw towarowych
pozwanego, tj. kolor zielony umieszczony na otoku wiaty glownej, otoku gléwnego sklepu i shupie cenowym, oraz
zawieraja te same kolory uzupelniajace co oznaczenia powoda. Jego zdaniem pozwany wciaz dziala w cieniu
renomowanego znaku towarowego powoda.

Ponadto apelujacy nie zgodzil sie z oddaleniem jego roszczenia publikacyjnego. Twierdzil, Ze usuniecie pierwotnej
naruszajacej prawa powoda kolorystyki stacji nie oznacza, ze ustaly skutki naruszenia dokonanego przez pozwanego,
ktory przez lata utrwalal wsréd uczestnikow obrotu i klientow przekonanie, ze stacja paliw w B. ma zwiazek
z przedsiebiorstwem pozwanego. Usuniecie tych skutkéw wymaga dodatkowych dzialan tj. poinformowanie
uczestnikdéw obrotu. Jego zdaniem objecie powaga rzeczy zasadzonej nie dotyczylo roszczenia publikacyjnego

Pozwany w odpowiedzi na apelacje wniost o oddalenie apelacji powoda i zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego
zwrotu kosztow postepowania apelacyjnego. Jego zdaniem zaskarzony wyrok odpowiada prawu, a zarzuty apelacji sa
bezzasadne.

W uzasadnieniu wskazal, Ze istota sporu pomiedzy stronami sprowadzala sie do tego, czy nowy kolor zastosowany na
gléwnych elementach stacji benzynowych pozwanego rodzi jakiekolwiek ryzyko skojarzenia ze znakami towarowymi
powoda lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Przy czym pozwany twierdzi, ze nowy kolor jest kolorem z rodziny
koloréw z6ltych, a w ocenie powoda jest to nadal kolor zielony, a w

najlepszym wypadku kolor zielono-zélty, ktéry w jego ocenie jedynie ,delikatnie” rézni sie od koloru zielonego
stosowanego przez powoda.

Podnioslt, ze powod dla uzasadnienia swoich zarzutéw apelacyjnych odwolal sie wybiorczo do ustaleni Sadu, pomijajac
kontekst wypowiedzi Sadu oraz pominal te fragmenty uzasadnienia, ktére wskazywaly na bezzasadno$é¢ jego
zarzutow. Technika konstrukeji apelacji powoda polega tez na przypisywaniu marginalnym dla rozstrzygniecia sprawy
ustaleniom Sadu charakteru determinujgcego sposob jej rozstrzygniecia.

Zdaniem pozwanego wbrew twierdzeniom powoda, Sad nigdzie nie stwierdzil, ze znak towarowy (...) jest w kolorach
zielono-zottych. Jedynie ogoélnie stwierdzil, ze znaki towarowe utrzymane sa w zielono-zottej kolorystyce, co jest



stwierdzeniem prawdziwym gdy odniesie sie to stwierdzenie lacznie do wszystkich znakéw, ktérych ochrony dochodzit
powdd (vide: pozew). Natomiast na str. 25 uzasadnienia sad jednoznacznie stwierdzil, ze poza sporem byt fakt
przystugiwania powodowi ochrony zarejestrowanych przez niego znakéw towarowych, obejmujacych oznaczanie
kolorem zielonym istotnych elementéw wystroju stacji paliw. Kolor ten nadaje ton wystrojowi catego obiektu (...).
Kolor intensywnej zieleni na elementach stacji powoda (...) jest w ocenie Sadu tym elementem, ktéry decyduje o sile
znaku powoda. Zastosowanie barwy intensywnie zielonej zar6wno w gornych partiach wystroju (otok wiaty, gzymsy
sklepu), jak i w partiach polozonych ponizej (...) powoduje (...) wrazenie zieleni jako barwy zdecydowanie dominujacej,
wystepujacej we wszystkich poziomach przestrzennych". Zatem Sad analizujac znaki towarowe powoda uwzglednit
rowniez zielong kolorystyke znaku (...) i tym samym nie zachodzi zarzucany przez powoda blad w ustaleniach
faktycznych.

Wskazal, ze pow6d domagal sie w niniejszym postepowaniu ochrony tych samych znakéw towarowych, co w
postepowaniu zakonczonym prawomocnym wyrokiem SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu
ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16, zatem w tym zakresie stan faktyczny obu spraw byl identyczny.
Dlatego Sad w konkluzji stwierdzil, ze w ocenie Sadu ,... okoliczno$ci zwigzane z kolorystyka stacji powoda, w
tym jej rozpoznawalno$cia i powiazaniem z marka i produktami (...), mozna uznaé juz za okolicznosci ustalone
w poprzednich postepowaniach sagdowych miedzy stronami, nadto bezspornie wynikajacych z faktéw powszechnie
znanych. Innymi slowy, nie sposéb zakwestionowaé tego, ze stacje koncerny BP sa zasadniczo zielono-zoblte i w ten
sposéb rozpoznawane sa tez przez konsumentow" (str.16). Pozwany wskazal, iz stwierdzenie, ze kolorystyka stacji (...)
jest faktem powszechnie znanym jest wadliwe, je$li odwolujac sie do faktow powszechnie znanych Sgd mial na uwadze
ich rozumienie wynikajace z przepisu art. 228 § 1 k.p.c.

Pozwany nie zgodzil sie z zarzutem, ze Sad Okregowy nie rozpoznal istoty sprawy poprzez uchylenie sie od
oceny roszczen zgloszonych w rozszerzonym powodztwie z 23.11.2017r. Ocena taka jest zawarta w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku, a sad nawet wprost zamanifestowal to stwierdzeniem ,,Przechodzac do

roszczen powoda zawartych w piSmie rozszerzajacym powodztwo z dnia 23 listopada 2017r. a dotyczacym zaniechania
uzywania koloru zielonego lub zielono-zéltego oraz podéwietlania zielonego lub bezbarwnego o ile o§wietla ono zielone
lub zielono-zoblte elementy stacji i nakazania usuniecia tych koloréw i o§wietlenia ..." (str.23) i dokonal jej na kolejnych
stronach uzasadnienia wyroku. To, ze jej wynik nie jest zgodny z oczekiwaniami powoda nie uzasadnia zarzutu
nierozpoznania jego roszczenia.

W pierwszej kolejnoSci Sad Okregowy rozpoznal zmienione roszczenia powoda z dnia 23.11.2017r. na gruncie
przepisow ustawy o ochronie wlasnos$ci przemyslowej (znaki towarowe). W tym zakresie Sad wprost przesadzil
szerszg ochrone renomowanych znakéw towarowych. Nastepnie dokonat dwuetapowej oceny czy obecny wyglad stacji
pozwanego prowadzi do ryzyka konfuzji i do ryzyka skojarzen ze znakami towarowymi powoda. Przyjecie takiego
sposobu oceny bylo zrozumiale, gdyz przesadzenie, ze zachodzi ryzyko konfuzji przesadzaloby o braku konieczno$ci
badania, czy zachodzi ryzyko skojarzenia. Po pierwsze wiec sad prawidtowo ocenil, ze obecny wyglad stacji pozwanego
nie prowadzi do ryzyka konfuzji (str. 27). Nastepnie za$ stwierdzil, ze ,,1/1/ rozpoznawanej sprawie, zdaniem Sadu,
obecny wystrdj stacji benzynowych pozwanego nie rodzi nawet mozliwosci skojarzenia stacji pozwanego ze stacjami
powoda" (str.29). O tym, ze obecna kolorystyka stacji pozwanego nie budzi skojarzenia ze znakami towarowymi
powoda Sad Okregowy wywiddl jeszcze kilkakrotnie (np. str.30, 31), przy czym w tym zakresie Sad wskazal m. in.
na wnioski plynace z wizji lokalnej stwierdzajac, ze ,, Zdaniem Sadu, wizja lokalna, a takze zdjecia dolaczone do akt
sprawy, wskazujg jednoznacznie, iz pozwany w listopadzie 2017r. przemalowal swojej stacje paliw w ten sposob, iz
nie zachodzi obecnie ryzyko skojarzenia jego stacji ze stacjami powoda" (vide: str. 31) i nastepnie uzasadnil dokonana
ocene, wskazujac dlaczego nie mozna pomyli¢ i skojarzy¢ koloru uzywanego przez pozwanego z kolorem uzywanym
przez powoda. Pozwany przypomnial, Ze w czasie wizji lokalnej sedzia przewodniczaca jednoznacznie ocenila, ze
obecny, dominujacy na stacji paliw pozwanego kolor, to kolor zotty (vide: protokél z wizji lokalnej). Nie jest wiec
prawda, ze sad zaniechal zbadania ryzyka skojarzenia i poprzestal tylko na zbadaniu ryzyka konfuzji.



Powod w apelacji skupil sie na krytyce wyroku ze wzgledu na wskazane przez Sad réznice w wygladzie stacji stron
procesu zarzucajac, ze Sad dokonal oceny ryzyka konfuzji i skojarzen wylacznie przez pryzmat roznic, a nie przez
pryzmat podobienistw. Stwierdzenie to w ocenie pozwanego jest nieprawdziwe. Sad rzeczywiScie wskazal na réznice
w stacjach stron, jednakze gléwny ciezar rozwazan sadu dotyczyl oceny, czy nowy kolor zastosowany na stacjach
pozwanego rodzi¢ bedzie wskazane ryzyka.

Prawidlowa byla zdaniem pozwanego decyzja Sadu Okregowego oddalajaca wnioski o powolanie bieglych ze
wskazanych przez powoda dziedzin. Pow6d nie kwestionuje, ze ocena ryzyka konfuzji i skojarzen jest ocena
normatywna. Nietrafnie powdd uznaje, ze ustalenie, iz r6zni ludzie r6znie postrzegaja kolory, i ze na odbidr kolorow
ma wplyw sposdb i natezenie o$wietlenia (pora dnia, rodzaj warunkéw atmosferycznych itp.) nalezy do zakresu wiedzy
specjalistycznej. Jest to wiedza

popularna, powszechnie dostepna, nie wymagajaca odwolywania sie do wiedzy specjalistycznej. W niniejszej sprawie
niezbedne bylo przesadzenie, czy kolorystyka stacji pozwanego moze budzi¢ skojarzenia ze stacjami powoda i tu
trafnie i samodzielnie sad ocenil, ze ryzyko takie nie zachodzi, gdyz pozwany stosuje zdecydowanie odmienny
kolor od koloru stosowanego przez powoda. Ocena ta musiala uwzgledni¢ sposdb postrzegania tzw. uwaznego i
starannego konsumenta. Istotne bylo rowniez uwzglednienie, ze Sad badal zarzucane naruszenia na okreslonym
rynku, a Sad Najwyzszy w sprawie stron przesadzil, ze jest to rynek, na ktérym tylko kilka koloréw jest przedmiotem
zainteresowania przedsiebiorcow i w zwigzku z tym zaden z nich nie moze zawlaszczy¢ zadnego koloru wylacznie
dla siebie. Podobnie, zaden przedsiebiorca nie moze zawlaszczy¢ dla siebie wszystkich mozliwych odcieni koloru
zielonego, tylko dlatego ze uzyty przez powoda odcien tego koloru nazywa zielonym. To nie nazwa koloru, ale to, jak
on wyglada w rzeczywisto$ci, determinuje sposéb oceny ryzyk i to zar6wno na gruncie przepiséw ustawy o ochronie
wlasnoSci przemystowej, jak i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem pozwanego powod forsuje teze, ze kierowcy podejmuja decyzje o wjezdzie na stacje benzynowa
spontanicznie, stad sa ,nieuwazni" i co do zasady nie analizuja Zadnych innych oznaczen stacji poza kolorem.
Uwaza tez, ze nie ma oparcia w zasadach do$§wiadczenia zyciowego poglad Sadu, ze w dzisiejszych czasach kierowcy
powszechnie posluguja sie nawigacja zainstalowana w urzadzeniach mobilnych, czy samochodach, a te od razu
wskazuja do jakiego przedsiebiorcy nalezy stacja benzynowa. Teza powoda jest wprost sprzeczna z zasadami
do$wiadczenia zyciowego i logiki. Kierowcy kieruja pojazdami zasilanymi paliwami, a te dostepne sg tylko na stacjach
benzynowych. Stad, nabycie paliwa do kierowanego pojazdu jest podstawowa czynnoS$cia kierowcy. Wobec tego
kierowcy co do zasady nie podejmuja decyzji o wjezdzie na stacje paliw spontanicznie. Natomiast kwestionowanie
przez powoda powszechnego postugiwania sie nawigacja w urzadzeniach mobilnych, czy zainstalowanych wprost w
pojazdach nie wytrzymuje krytyki, gdyz jest sprzeczne z zasadami do§wiadczenia zyciowego przecietnego kierowcy.

Nie jest tez prawda, ze sprzeczne z zasadami logiki jest stwierdzenie, ze skoro co$ jest podobne, to nie moze sie
ro6znic. Gdyby sie nie réznilo to nie byloby (tylko) podobne, ale byloby identyczne. Powdd konstruujac takie zarzuty
pomija istote uzasadnienia wyroku wydanego przez Sad, z ktorej wynika, ze kolorystyka stosowana na stacjach
powoda i pozwanego jest na tyle odlegla, ze nie rodzi zadnych zagrozen dla powoda ani na gruncie prawa wlasnosci
przemystowej ani przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ocenie pozwanego nie jest zrozumialy zarzut powoda, ze Sad ograniczyl ocene ryzyka skojarzenia do ustalenia, czy
naruszona zostala kombinacja koloréw zo6ttego i zielonego, w ktorym zielony nie przekroczy 40% w takiej kombinacji.
Przeczy temu chocby obszerny wywod Sadu na stronie 30-31 uzasadnienia, w ktérym Sad wskazuje, ze powdd w swoich
znakach towarowych ma zastrzezony okreslony odcien

zieleni tj. ciemny, butelkowy i nie moze domagac¢ sie aby inni przedsiebiorcy nie stosowali wobec tego zadnego
innego odcienia koloru zielonego w sytuacji gdy odcienie te zdecydowanie sie miedzy soba réznia. Sad Okregowy
wskazal, ze kolor stosowany na stacjach pozwanego wpada w odcien zbtego, co poteguje jeszcze kolor zielony uzywany
poprzednio przez pozwanego, a pozostawiony przez niego w niewielkich proporcjach w dolnej czeéci budynku i na
dystrybutorach. Zatem zasadnie Sad I instancji ustalil, ze kolory te nie sa ani podobne ani nie budza ze soba skojarzen.



Granica ochrony koloru (odcienia zielni) stosowanego przez powoda jest jego podobienstwo do innych koloréw i ich
odcieni. Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27.09.2017r. przywolany jest w tym kontek$cie, ze odwoluje sie do samoistnie
wystepujacych obok siebie barw, tworzac okre$lone zestawienie kolorystyczne, w ktérym kolor zielony w ocenie SN
nie moze przekracza¢ 40%. Natomiast Sad Okregowy wskazal, ze z taka sytuacja nie mamy do czynienia w niniejszej
sprawie.

W prawomocnym wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN
27.09.2017r. IV CSK 674/16 uznano, ze nie powoduje ryzyka skojarzenia ze znakami powoda i jego stacjami oraz nie
jest czynem nieuczciwej konkurencji uzycie koloru zielonego z dowolnym innym kolorem, o ile tylko kolor zielony nie
przekroczy 40% w takiej kombinacji kolorystycznej. Zasadnie Sad I instancji ocenil - odwolujac sie do prawomocnego
wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK
674/16 - ze tym bardziej obecny wyglad stacji pozwanego nie rodzi ryzyk zarzucanych przez powoda.

Nie jest rowniez prawdziwy zdaniem pozwanego zarzut apelacji nierozpoznania przez sad mozliwo$ci popelnienia
przez pozwanego tzw. nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji, poprzez nierozwazenie przez Sad, czy dzialania
pozwanego wyczerpujg znamiona okreS§lone w art. 3 u.z.n.k. Analize taka Sad Okregowy przeprowadzil, wskazujac
nawet, ze art. 3 u.z.n.k. stanowi¢ moze samodzielna podstawe powodztwa i jej wyniki zawarl w uzasadnieniu
wyroku dochodzac w konkluzji do wniosku, ze zielono-zoéta kombinacja koloréw obecnie polaczona z biala, stala
sie faktycznym ,oznaczeniem" przedsiebiorstwa powoda a obecny wizerunek stacji pozwanego nie posiada takiej
kombinacji koloréw i ze przecietny konsument - z reguly kierowca - nawet jadac w porze nocnej czy tez podczas
pochmurnej deszczowej pogody bez watpienia odrdzni te stacje od siebie, bo ,wygladaja zupelnie inaczej" (str.36-37).

Pozwany wywodzil, iz pozbawione podstaw sa rowniez zarzuty apelacyjne dotyczace oddalenia roszczenia
publikacyjnego powoda. Poza sporem pozostaje, ze roszczenie to dotyczylo poprzednio uzywanej przez pozwanego
kolorystyki stacji, ktora nie istniala w dacie wyrokowania. Poza sporem jest rowniez, ze w postepowaniu zakonczonym
prawomocnym wyrokiem SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN
27.09.2017r. IV CSK 674/16 roszczenie takie rowniez zostalo prawomocnie oddalone.

Zarzut apelacyjny, ze ,Pozwany przez lata utrwalal wérod uczestnikéw obrotu i klientow przekonanie, ze stacja paliw
w B. ma zwiazek z przedsiebiorstwem (...)" jest przede wszystkim goloslowny. Jest rowniez chybiony, bo powdd
pomija, ze w wyniku wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem
SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 pozwany zobowiazany zostal tylko do niewielkiego skorygowania wygladu swoich
stacji, poprzez niewielkie zmniejszenie powierzchni zielonej, gtownie na otoku wiaty i stupie cenowym. Pozwany na
zadnej stacji nie przekroczyl progu 40% koloru zielonego (na elementach stacji wskazanych w orzeczeniu sadow
powszechnych i SN) w stopniu, ktéry mozna byloby uznaé choéby za istotny, a dostosowanie sie do prawomocnego
wyroku sadu spowodowaloby tylko niewielka korekte, co dobrze ilustruje przyklad graficzny na str. 7. niniejszego
pisma. Zatem kolor zielony nigdy nie byl na stacjach pozwanego kolorem dominujacym. Tymczasem powod w tredci
roszczenia publikacyjnego zadal zlozenia o$wiadczenia, ze kolor zielony byl kolorem ,,dominujgcym". Zatem i z tej
przyczyny jego roszczenie bylo bezzasadne, gdyz nie odpowiadalo stanowi faktycznemu. Poza tym, pozwany cofajac
roszczenie nakazujace usuniecie wskazanych przez powoda w pozwie naruszen zaniechal wykazania, czy na stacji w
B. rzeczywiscie do takiego przekroczenia doszlo i w jakim zakresie.

Zdaniem pozwanego celem takiego o§wiadczenia nie moze by¢ satysfakcja moralna. Poza tym roszczenie to ma w duzej
mierze charakter prewencyjny, zniechecajac do popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji w przyszlosci, a w stanie
faktycznym sprawy pozwany dobrowolnie odszedt w ogéle od stosowania kombinacji koloréw zielonego z zottym i
bialym na gléwnych elementach stacji.

Roszczenie publikacyjne ma tez charakter represyjny, Ze wzgledu na koszty publikacji we wskazanych przez powoda
mediach i ilo$ciach represja ta bylaby bardzo dolegliwa dla pozwanego. W tym konteksScie racje ma Sad Okregowy
gdy twierdzi, ze czas trwania sporu, ilo§¢ wydanych wyrokow przez sady powszechne w tym konieczno$¢ trzykrotnej



wypowiedzi przez Sad Najwyzszy w sporze stron wskazywaly, ze naruszenie prawa przez pozwanego nie bylo oczywiste
i ewidentne. Zatem taka represja w stanie faktycznym sprawy i z tej przyczyny nie byta uzasadniona.

Na koniec pozwany z ostroznoSci wskazal, ze z prawidlowych i niekwestionowanych przez powoda ustaleii Sadu
Okregowego wynika, ze powod pierwsze stacje paliw otworzyl w Polsce dopiero w sierpniu 1995r., a wiec pozniej
od pozwanego, ktory uczynil to w 1994r. i ze wszystkie znaki towarowe, ktérych ochrony pow6d domagat sie zostaly
zgloszone do ochrony w latach 1995-1996, a zarejestrowane w latach 1998-1999, a wiec juz po otwarciu przez
pozwanego w 1994r. pierwszej stacji benzynowej. Natomiast bez znaczenia jest, ze powod zaczal w Polsce prowadzié¢
dzialalno$§é gospodarcza w 1992r. i sprzedawaé tu swoje produkty, inne niz paliwa. Powdd dochodzi w niniejszej
sprawie ochrony znakéw towarowych przedstawiajacych wizerunek stacji paliwowych. Znaki te zostaly zgloszone do
ochrony po tym, jak pozwany otworzyl swoja pierwszg stacje, w kolorystyce zielono-zotej. Wobec tego, na gruncie
przepiséw ustawy o ochronie wlasnos$ci przemystowej, ustalenie Sadu, Ze to

powdd jako pierwszy zaczal korzystaé w Polsce z zielono-zottej kolorystyki jest wadliwe. Dlatego wlasnie z daleko
idacej ostroznosci pozwany wskazywal, ze zgodnie z przepisem art. 160 § 1 Prawa wlasno$ci przemyslowej mialby
prawo do korzystania z takich oznaczen. Powinno by¢ bowiem bezsporne, ze dzialalno$¢ gospodarcza prowadzona
przez pozwanego - w przeciwienstwie do globalnej dzialalnoSci powoda - ma charakter lokalny.

Ponadto pozwany w piSmie z dnia 12 lutego 2019 r. podtrzymal swoje stanowisko o bezzasadnoéci apelacji. Dodatkowo
odnibst sie do granic ochrony koloréw jakich moze domagaé sie powdd. Jego zdaniem powod wadliwie sformulowat
roszczenia w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. zawierajacego rozszerzenie powodztwa. Wskazal, iz roszczenie
zakazowe nie dotyczy wygladu stacji paliw pozwanego. Zarzucil, ze na poszczegdlnych elementach stacji paliw
pozwanego nie wystepuje zadna z objetych roszczeniem zakazowym kompozycji kolorystycznych. Jego zdaniem
juz tylko to uzasadnia oddalenie powbddztwa w caloéci. Powolal sie na wyrok SN z dnia 22.10.2002 r. III CKN
271/01, Ze roszczenie o zaniechanie (dochodzone zar6wno na podstawie przepiséw PrwiPrzem jak i (...)) powinno
odnosi¢ sie do konkretnych niedozwolonych dziatan. Zakaz musi dotyczy¢ konkretnych dzialan pozwanego i nie moze
poza te dzialania wykraczaé, gdyz prowadziloby to do niedopuszczalnego zastosowania sankcji nieodpowiadajacej
popelnionemu czynowi.

Pozwany zarzucil, iz pow6d podejmuje §wiadoma probe unikniecia zarzutu zmonopolizowania uzywania okre$lonego
(jednolitego) koloru. Skoro pozwany nie stosuje wskazanych w roszczeniu zakazowym kompozycji kolorystycznych,
to roszczenie powoda musi by¢ oddalone. Jego zdaniem oznaczenia wskazane przez powoda nie maja zdolnoSci
odrozniajacej, bowiem w zaden sposob nie okres$laja wzajemnego rozmieszczenia poszczegélnych koloréw oraz nie
wskazuja jednoznacznie pozycji tych koloréw. Faktycznie obejmuja wiec nieskonczenie wiele r6znych kompozycji.
Zaprzeczyl, aby uzywat takich kompozycji kolorystycznych. Jego zdaniem ryzyko konfuzji jest wykluczone. Podkreslil
robwniez, iz powod nie moze domagaé sie zakazania uzywania zielonego pods$wietlenia stacji, tak samo jak
bezbarwnego. Takie roszczenie uznal za niedopuszczalne. Ponadto pozwany zarzucit powodowi brak udowodnienia
prawa do renomowanych znakow. Wskazal, ze renoma znakéw towarowych zmienia sie w czasie i podlega ustaleniu na
date zarzucanego czynu. Jego zdaniem powdd nie przedstawil réwniez dowodu na to, iz stosowana przez pozwanego
od jesienie 2017 r. kolorystyka stacji benzynowych powoduje szkode dla zdolno$ci odrézniajacej znaku towarowego
powoda.

Zdaniem pozwanego nie popeknil on czynu nieuczciwej konkurencji gdyz brak jest ryzyka konfuzji. Zarzucil powodowi
dazenie do monopolizacji koloru zielonego, a nawet wrazenia zielono$ci co narusza zasady uczciwej konkurencji. Jego
zdaniem powo6d nie wykazal pierwszenistwa w uzywaniu jakichkolwiek oznaczen.

Za prawidlowe pozwany uznal orzeczenie Sadu o oddaleniu roszczenia publikacyjnego i wskazal na jego represyjny,
niedozwolony charakter. Jego zdaniem réwniez sama tre$¢ roszcezenia publikacyjnego budzi watpliwoSci.

Powdd w zalaczniku do rozprawy apelacyjnej wywodzil i wnosil jak w apelacji. Ustosunkowatl sie do pisma pozwanego
z dnia 12 lutego 2019 r. Jego zdaniem prawidlowo i precyzyjnie okreslil w piémie z dnia 23 listopada 2017 r. przedmiot
ochrony roszczenia o zakazanie. Odnoszac sie do okreSlenia przez pozwanego, zZe jego stacje sa obecnie seledynowe



wskazal, ze wciaz jest to kolor zielony tyle, ze o delikatnym odcieniu. Powolal sie na wieloletnie badania co do stopnia
znajomoSci kolorystki stacji (...), ale odnoszace sie do ich wygladu przed od$wiezeniem wizerunku stacji poprzez
uzupehienie kolorem bialym, szarym i srebrnym. Jego zdaniem réwniez obecne oznaczenia stacji maja silng zdolnosé
odro6zniajaca, sa bardzo dobrze rozpoznawane i ciesza sie renoma. Podlegaja zatem niezaleznie od rejestracji ochronie
na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podtrzymal, ze posiada legitymacje czynna do dzialania
w procesie, co nie byto kwestionowane w poprzednim procesie miedzy stronami przez wszystkie Sady. Powolal sie na
wybrane orzecznictwo Sadu Unii Europejskiej i Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskie;j.

Sad Apelacyjny zwazyl, ze:
Apelacja okazala sie bezzasadna.

W zaloZeniach ustawodawcy zostala w postepowaniu cywilnym wprowadzona apelacja pelna, nieograniczona
podstawami zaskarzenia — art. 368 KPC zapewnia stronom ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy. Apelacja ma
shuzy¢ naprawieniu bledéw popelionych przez sad pierwszej instancji. W tym znaczeniu postepowanie apelacyjne
jest jakby przedluzeniem procesu prowadzonego przed tym sadem, jest kontynuacja postepowania merytorycznego
(zob. wyr. SN z 24.4.1997 r., II CKN 125/97, Legalis). Sad odwolawczy rozpoznaje zatem sprawe, a nie apelacje —
odmiennie niz sad kasacyjny — kontynuuje postepowanie rozpoczete w pierwszej instancji. Jako instancja nie tylko
kontrolna, ale przede wszystkim merytoryczna rozpoznaje sprawe w granicach apelacji.

Obowiazek rozpoznania sprawy w granicach apelacji (art. 379 § 1 kpc) oznacza zakaz wykraczania przez sad drugiej
instancji poza te granice oraz nakaz rozwazenia wszystkich podniesionych w apelacji zarzutow i wnioskow (post. SN
7 21.08.2003 r. III CKN 392/01).

Podniesione w apelacji zarzuty nie wyznaczaja jej granic, okre$laja jedynie kierunek postepowania merytorycznego i
kontroli sadu drugiej instancji; podlegaja podobnie jak wnioski apelacji — tylko rozwazaniu przez sad drugiej instancji.

Z orzecznictwa Sadu Najwyzszego wynika, iz sad drugiej instancji wladny jest oceni¢ odmiennie od sadu pierwszej
instancji wyniki postepowania w tej instancji nawet bez ponowienia lub uzupelienia dowodéw w postepowaniu
apelacyjnym. Obecnie Sad Najwyzszy przyjmuje, ze sad drugiej instancji moze zmieni¢ ustalenia faktyczne stanowigce
podstawe wydania wyroku sadu pierwszej instancji bez przeprowadzenia postepowania dowodowego uzasadniajacego
odmienne ustalenia,

chyba ze szczego6lne okolicznoSci wymagaja ponowienia lub uzupelnienia tego postepowania (zob. uchwata skladu
siedmiu sedziéw SN z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124). Sad Najwyzszy uznal
takze, iz odmienna ocena dowodéw bez koniecznos$ci ponownego ich przeprowadzania przed sadem drugiej instancji
powinna by¢ oparta na calym, wszechstronnie rozwazonym materiale dowodowym, zgodnie z art. 233 kpc (zob. wyrok
SN z dnia 18 kwietnia 2001 r., I UKN 339/00, OSNP 2003, nr 1, poz. 21).

Apelacja powoda jest nader rozbudowana.

Najdalej idacy zarzut apelacji dotyczy nierozpoznania istoty sprawy, ktéry polega na pominieciu przez Sad
pierwszej instancji podstawy roszczenia, przestanek stanowiacych o jego istnieniu, poprzez oparcie rozstrzygniecia
na nietrafnym zarzucie. Pojecie nierozpoznania istoty sprawy interpretowane jest jako wadliwo$¢ rozstrzygniecia
polegajaca na wydaniu przez sad pierwszej instancji orzeczenia, ktore nie odnosi sie do tego, co bylo przedmiotem
sprawy, badZ na zaniechaniu zbadania materialnej podstawy zadania albo merytorycznych zarzutéw strony z powodu
bezpodstawnego przyjecia, ze istnieje przestanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiajaca roszczenie (post.
SN z 27.6.2014 1., V CZ 45/14, Legalis). WyjaSnieniem pojecia "nierozpoznanie istoty sprawy" zajmowal sie Sad
Najwyzszy w wielu orzeczeniach. W wyroku z 12.2.2002 r. Sad ten uznal, ze do nierozpoznania istoty sprawy
dochodzi wowczas, gdy rozstrzygniecie sadu pierwszej instancji nie odnosi sie do tego, co bylo przedmiotem sprawy,
gdy zaniechal on zbadania materialnej podstawy zadania albo merytorycznych zarzutéw strony, bezpodstawnie
przyjmujac, ze istnieje przestanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiajaca roszczenie (zob. wyr. SN z



12.2.2002 1., I CKN 486/00, Legalis; post. SN z: 4.9.2014 r., IT CZ 41/14, Legalis; 27.6.2014 r., V CZ 41/14, Legalis;
4.9.2014 1., IT CZ 43/14, Legalis i inne).

Taka sytuacja nie zachodzi w okoliczno$ciach faktycznych przedmiotowej sprawy.

Sad Najwyzszy stwierdzil, ze oceny, czy sad pierwszej instancji rozpoznal istote sprawy, dokonuje sie na podstawie
analizy zadan pozwu i przepisOw prawa materialnego stanowigcego podstawe rozstrzygniecia, nie za$ na podstawie
ewentualnych wad postepowania wyjasniajacego (zob. wyr. SN z 22.4.1999 r., Il UKN 589/98, Legalis).

Whbrew zarzutom apelacji powoda, ze Sad Okregowy uchylil sie od oceny roszczen zgloszonych w rozszerzonym
powodztwie z dnia 23 listopada 2017 r., nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem pozwanego w odpowiedzi na apelacje,
iz powod dla uzasadnienia swoich zarzutéw apelacyjnych odwolat sie wybiérczo do ustalen Sadu, pomijajac
kontekst wypowiedzi Sadu oraz pominal te fragmenty uzasadnienia, ktére wskazywaly na bezzasadno$é¢ jego
zarzutdéw. Technika konstrukecji apelacji powoda polega tez na przypisywaniu marginalnym dla rozstrzygniecia sprawy
ustaleniom Sadu charakteru determinujgcego sposob jej rozstrzygniecia. Nawet jezeli nie ze wszystkimi

ustaleniami Sadu I instancji nalezy sie zgodzi¢ to nie mialy one znaczenia dla og6lnie prawidlowego rozstrzygniecia
sprawy, o czym bedzie mowa w dalszej cze$ci uzasadnienia.

W szczeg6lnosSci nalezy podkreslié, ze Sad Okregowy w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku odnidst sie do nowego
zadania powoda z pisma z dnia 23 listopada 2017 r. i wskazal, ze nie ma zadnych podstaw, aby pozwany nie uzywat
polaczen z kolorem srebrnym, szarym lub bialym, gdyz kolory te nie widniejg w znakach towarowych powoda, a nadto
srebrnego i szarego powdd nawet nie uzywa na swoich stacjach (str. 32 uzasadnienia). Dlatego Sad I instancji nie
znalazl podstaw do zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Dalej na str. 36 uzasadnienia Sad Okregowy
oceniajac ryzyko konfuzji wskazal, iz obecny wizerunek stacji pozwanego nie posiada kombinacji koloréw zielono —
z0ktego, ani dodatkowo bialego. Pominal to w swojej apelacji powdd bezpodstawnie zarzucajac naruszenia art. 365
§ 1 kpc, w szczegdlnoSci poprzez rzekome automatyczne przyjecie przez Sad Okregowy, ze ochronie podlega jedynie
kombinacja koloréw zielonego i zoltego, w ktorej zielony zajmuje od 41% do 99% tj. kombinacja koloréw okre$lona
w wyroku SN w sprawie V CSK 674/16.

Za prawidlowe przy tym nalezy uznaé ustalenie faktyczne Sadu Okregowego, ze elementem dominujgcym oznaczenia
stacji benzynowych powoda, tak samo jak wszystkich jego znakow towarowych jest kolor zielony oraz, iz obecnie uzywa
on takze uzupelhiajaco koloréw biatego i srebrnego. Natomiast czym innym jest to, czy powdd udowodnil w toku
przedmiotowego procesu, ze kolory te (bialy, szary lub srebrny — niezaleznie od odcienia) w zestawieniu z kolorem
zielonym lub zielono — z6tym i to niezaleznie od ich odcieni, ktéry stanowilby ponad 40% widocznej powierzchni
elementow stacji wymienionych w jego pi$émie z dnia 23 listopada 2017 r. — stanowig obecne oznaczenie odr6zniajace
(identyfikujace) jego przedsiebiorstwo, a SciSlej stacje benzynowe prowadzone w ramach jego sieci i §wiadczone
przez nie ushlugi oraz pochodzace od niego towary, a takze czy i ewentualnie od kiedy tak sie stalo oraz czy narusza
to jego prawo wylaczne uzywania znaku towarowego? Bedzie o tym mowa w dalszej czeéci uzasadnienia, od tego
zalezet¢ bedzie bowiem ocena zasadnoéci zarzutow apelacji. W niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest bowiem
wizerunek stacji benzynowych powoda w okreslonej przez niego w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. kompozycji
kolorow.

W tej sytuacji nalezy odnie$¢ sie do zarzutow powoda co do naruszenia prawa procesowego art. 233 § 1 kpc i art.
231 kpc, poprzez brak wszechstronnej oceny materialu dowodowego, dokonanie blednych ustalen faktycznych lub
przyjecie nieuzasadnionych domnieman, ktére mialy doprowadzi¢ do blednych ustalen faktycznych.

Za niezrozumialy nalezy uznaé podniesiony zarzut naruszenia art. 321 kpc. Sad Okregowy oddalil bowiem w calo$ci
powbdztwo orzekajac o caloSci roszczen powoda. Przepis art. 321 § 1 kpc stanowi natomiast, ze Sad nie moze
wyrokowa¢é co do



przedmiotu, ktory nie byl objety zadaniem, ani zasadzi¢ ponad zadanie. Nie sposéb zatem mowic, iz doszlo do
naruszenia tego przepisu.

Najdalej idace zarzuty apelacji co do naruszenia art. 233 § 1 kpc dotyczy blednego przyjecia przez Sad I instancji, ze
wszystkie znaki towarowe bedace podstawa rozszerzonego powddztwa sg zielono — zblte, podczas gdy znak (...) jest
znakiem pozycyjnym, w ktérym wystepuja wylacznie kolory zielony i bialy, przy czym kolor zielony jest dominujacy
i umieszczony na konkretnych gléwnych elementach stacji.

Whbrew twierdzeniom apelacji znak towarowy nr (...), ktory jest zalacznikiem nr 7 do pisma powoda z dnia 23 listopada
2017 r. — rozszerzenia powddztwa i znajduje sie w aktach sprawy na karcie 875 nie obejmuje przedmiotem ochrony
koloru innego niz zielony na oznaczonych na stronie 1 elementach architektonicznych wystroju stacji paliw. Zalaczony
do akt wyciag z rejestru znakdéw towarowych oczywiscie jest wydrukowany na kartce papieru w kolorze bialym. Na
odwrotnej karcie wyciggu wskazany jest natomiast ,kolor znaku — zielony” jako jedyny chroniony. Oczywiscie jest
to znak tzw. pozycyjny, a elementy architektoniczne stacji benzynowych, ktérych oznaczenie tym znakiem (kolorem)
zastrzegl pow6d wskazane sa na rysunku na stronie 1 wyciggu. Poza sporem musi zatem by¢ przyslugiwanie powodowi
ochrony wynikajacej z zarejestrowania przez niego przedmiotowego znaku towarowego, obejmujacego oznaczenie
kolorem zielonym istotnych elementéw wystroju stacji paliw w nim wskazanych. Uprawnione jest jednocze$nie
kwalifikowanie tego znaku jako renomowanego co zreszta bylo juz przedmiotem ustalen w poprzednim procesie
pomiedzy stronami dokonanych przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2010 r., IV CSK(...). Ponadto w
powolanych wyroku Sad Najwyzszy przesadzil, ze przedmiotem ochrony jest wizerunek stacji benzynowej w okreslonej
kompozycji koloréw zielonego i zotego, z uznana dominacja koloru zielonego, a nie kolor jako znak towarowy.
Granica zadan powoda jest bowiem zdolno$¢ odrbzniajaca zwigzana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem
towarowym (tak SN w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK 61/09). W postepowaniu w sprawie zakonczonej
wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 27 wrze$nia 2017 r., IV CSK 674/16 ostatecznie ustalono, ze powodowi przystuguje
ochrona kombinacji odrebnych koloréw zielonego i z6ttego. Postepowanie to dotyczylo pierwotnej kolorystyki stacji
benzynowych pozwanego, ktéra jednak zostala zmieniona w toku przedmiotowego postepowania i dlatego powdd
zmienil pismem z dnia 23 listopada 2017 r. swoje zadanie, a w zasadzie wnidst nowe.

Obecnie sporne stalo sie czy pozwany nadal narusza prawa ochronne pozwanego. Powdd w swoim piSmie z dnia 23
listopada 2017 r. majac Swiadomo$¢ z przebiegu poprzedniego postepowania miedzy stronami, Ze nie moze domagaé
sie ochrony samego koloru zielonego jako decydujacego o wizerunku wystroju jego stacji benzynowych oznaczyl na
nowo przedmiot ochrony, ktérego sie domaga wskazujac, ze dotyczy on uzywania koloru zielonego lub zielono-zoltego,
niezaleznie od jego odcienia, ktéry stanowilby ponad 40% widocznej powierzchni elementow stacji — 1j.

otoku zadaszenia nad stanowiskami tankowania paliwa, kazdego ze shupdéw podtrzymujacych zadaszenie,
zewnetrznych powierzchni sklepu lub innego budynku znajdujacego sie na stacji paliw, kazdego z dystrybutoréow
paliwa, kazdego ze stanowisk tankowania, pylonu cenowego — w polaczeniu z kolorem bialym, szarym lub srebrnym,
niezaleznie od odcienia.

Przypomnieé nalezy, iz w pozwie z dnia 7 sierpnia 2015 r. (k. 2v akt) powdd domagat sie zakazania pozwanym uzywania
dla oznakowania stacji paliw, §wiadczonych przez nich ushlug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw plynnych, zielono-
z6ktej kombinacji koloréw, w ktorej — w ogbdlnym wrazeniu — bez wzgledu na zastosowanie innych kolorow, w tym
koloru bialego — dominujgcym jest kolor zielony, a kolor zotty uzupelniajacy. Zatem na moment wniesienia pozwu
wskazane kolory uzupelniajace inne niz zolty nie byly jeszcze elementem wizerunku stacji benzynowych powoda,
ktorym sam powod przypisywalby zdolno$é¢ odrézniajaca zwigzana z ich wykorzystaniem lub znakiem towarowym, a
przeciez te elementy zakre§lajg granice zadan powoda jako poszkodowanego.

Nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem Sadu Apelacyjnego w Gdansku jakie wyrazit w poprzedniej sprawie miedzy
stronami w wyroku z dnia 13 maja 2016 r., V ACa 177/16, ze przedmiotem ochrony nie jest samo uzycie przez
pozwanego koloru do oznakowania jego stacji benzynowych, ale wizerunek tych stacji w zestawieniu z wizerunkiem
miejsca prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej powoda oraz jego znakami towarowymi.



Zatem jak wynika tylko z zestawienia tresci pozwu i pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r. wizerunek stacji powoda,
ktorego ochrony domaga sie, w okresie 2 lat (od sierpnia 2015 r. do listopada 2017 r.) musial ulec znacznym zmianom.
Pierwotnie bowiem uznawal, ze inne kolory uzupelniajace w tym bialy nie maja znaczenia. Dokonanie od$wiezenia
wizerunku swoich stacji benzynowych powo6d potwierdzil w zalaczniku do protokotu rozprawy apelacyjne;j.

Powod w pidmie z dnia 23 listopada 2017 r. kwestionowal obecna kolorystyke stacji benzynowych pozwanego. Na
stronie 8 uzasadnienia tego pisma (k. 818v) wskazal, Ze zabieg pozwanego sprowadza sie do uzycia koloru z pogranicza
zielonego i z6ttego, ktoéry pozostaje na tyle blisko kolorystyki uzywanej przez powoda i jego znakéw towarowych, ze
caly czas budzi skojarzenia z powodem i jego znakami towarowymi. Jego zdaniem zmieniony kolor stacji benzynowych
pozwanego wcigz miesci sie w barwie zielonej. Tymczasem jak wynika z zalacznika nr 5 do tego pisma to jest z
aneksu do opinii prof. dr hab. K. P. na k. 868-870 - obecny kolor stacji pozwanego okreslit on jako oliwkowy, a nie
zielony. Nalezy pamietac, ze opinia prywatna zalaczona do pisma powoda musi by¢ traktowana jako jego twierdzenie,
element jego stanowiska procesowego co do faktéow i ich oceny prawnej (zobacz wyrok SN z dnia 2 lutego 2017 r.,
I CSK 778/15). Zachodzi tu zatem wewnetrzna sprzeczno$¢ twierdzen powoda. Obecnie w zalaczniku do rozprawy
apelacyjnej odnoszac sie to okreslenia przez pozwanego koloru jego stacji jako seledynowy, zarzucil, ze wciaz jest to
kolor zielony tyle tylko, ze o delikatnym odcieniu.

Trafnie zatem pozwany w piSmie z dnia 12 lutego 2019 r. zarzucil powodowi, ze wadliwie sformulowal on swoje nowe
roszczenia w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. Zgodzié sie trzeba, ze roszczenie powoda faktycznie zawiera w sobie
zakaz uzywania szeSciu réznych zestawien kolorystycznych:

a) koloru zielonego w polaczeniu z bialym, gdzie zielony stanowi ponad 40%;

b) koloru zielonego w polaczeniu z szarym, gdzie zielony stanowi ponad 40%;

¢) koloru zielonego w polaczeniu ze srebrnym, gdzie zielony stanowi ponad 40%;

d) koloru zielono-zbttego w polaczeniu z bialym, gdzie zielono-z6lty stanowi ponad 40%;

e) koloru zielono-zoétego w polaczeniu z szarym, gdzie zielono-z6lty stanowi ponad 40%;

f) koloru zielono-zoltego w polaczeniu ze srebrnym, gdzie zielono-z6lty stanowi ponad 40%.

Wskazane wyzej proporcje koloréow (ponad 40% koloru zielonego lub zielono-zoéltego) maja dotyczy¢ powierzchni
poszczegblnych, wskazanych w roszczeniu, elementéw stacji benzynowej, tj.:

a) otoku zadaszenia nad stanowiskiem tankowania paliwa,

b) kazdego ze stupéw podtrzymujacych zadaszenie,

¢) zewnetrznych powierzchni sklepu lub innego budynku znajdujacego sie na stacji paliw,
d) kazdego z dystrybutorow paliw,

e) kazdego ze stanowisk tankowania,

f) pylonu cenowego.

Roszczenie zakazowe dotyczy wiec szeSciu kompozycji kolorystycznych skladajacych sie z dwdch koloréw, ktore to
kompozycje maja wystepowaé na poszczegoblnych (precyzyjnie wskazanych) elementach stacji benzynowych. Zgodzié
sie nalezy ze stwierdzeniem, ze tak sformulowane roszczenie w ogole nie dotyczy wygladu stacji benzynowych
pozwanego. Twierdzenia przeciwnego powod nie wykazal rowniez w zalaczniku do protokolu rozprawy apelacyjne;j.



Ponadto powdd w zaden sposéb nie okres$la wzajemnego rozmieszczenia poszczegoélnych kolordéw oraz nie wskazuje
jednoznacznie proporcji tych koloréw. Faktycznie obejmuje zadaniem nieskoniczenie wiele roznych kompozycji.

Za niewystarczajace w tym zakresie nalezy uznaé¢ powolanie sie na ryzyko konfuzji wynikajace z rodziny znakow i
oznaczen (...).

Nie sposéb broni¢ pogladu, ze tak wieloznaczne okre$lenie kompozycji kolorystycznej spelnia wymogi precyzyjnie
okreslanego oznaczenia. Tymczasem - zaréwno na gruncie PrlPrzem jak i ZNKU - ewentualne roszczenia o zakazanie
uzywania oznaczen moga dotyczy¢ wylacznie precyzyjnie okreslonych oznaczen.

Powod w apelacji nie kwestionowal prawidlowych ustalen Sadu Okregowego, Ze poszczegblne elementy stacji
pozwanego maja nastepujace jednolite kolory:

a) shup cenowy (pylon cenowy); otok wiaty gléwnej, gzyms $cian sklepu - jednolity kolor jasny zielony (wpadajacy
w z6Hy);

a) kazdy ze stupow podtrzymujacych wiate - jednolity kolor srebrny;
b) dystrybutory paliwa oraz cokdl wokoél budynku - jednolity kolor ciemnozielony.

Zatem w $wietle ustalen faktycznych sprawy na poszczegdlnych elementach stacji paliw pozwanego nie wstepuje
zadna z objetych roszczeniem zakazowym kompozycji kolorystycznych. W szczegdlnosSci nie wystepuje zielono-zotta
kompozycja koloréw naruszajaca prawa powoda. Nie mozna przy tym pozwanemu w ogoble zakazaé uzywania koloru
zielonego w innym odcieniu niz powoda, a nawet w §wietle twierdzen powoda w zalaczniku do protokotu rozprawy
apelacyjnej wynika, ze jest to inny jasny odcien. Co do innych koloréw uzupelniajacych jak bialy, szary i srebrny, to
pozwany juz wczeéniej uzywal ich na elementach architektonicznych swoich stacji czemu powod sie nie sprzeciwial,
gdyz jak wynika z twierdzen pierwotnego pozwu nie mialy dla powoda znaczenia odrbzniajacego. Bedzie jeszcze o tym
mowa w dalszej czeSci uzasadnienia.

Tymczasem w $wietle przedstawionych przez pozwanego w piSmie z dnia 12 lutego 2019 r. tez Trybunalu
Sprawiedliwo$ci, prawnej ochronie podlega tylko taka kombinacja koloréw, ktora a) jest precyzyjnie zdefiniowana
co do odcieni koloréw; b) obejmuje precyzyjnie wskazane proporcje koloréw oraz c) stanowi Sciéle okreslony uklad
(rozmieszczenie) kolorow. Tylko taka okreélona (skonkretyzowana) kompozycja moze realizowaé funkcje wlasciwe
znakowi towarowemu. Konsekwentnie, moze zosta¢ zakazane - z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy - uzywanie tylko skonkretyzowanych kompozycji kolorystycznych. Kluczowe znaczenie maja tu wyroki
Trybunalu wydane w trybie prejudycjalnym (art. 234 TWE, obecnie art. 267 TFUE) tj.: a) z 12 grudnia 2002 r. w
sprawie C-273/00, Sieckmann, ECU:EU:C:2002:748; tekst wyroku w j. polskim system Lex nr 153593; b) z 6 maja
2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel, Lex nr 155077 oraz c) z 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-49/02, Heidelberger,
dostepne w systemie Lex.

Juz tylko z wyzej przytoczonych okolicznosci faktycznych i prawnych wynika, ze roszczenie powoda o zaniechanie
podlegato oddaleniu.

W ocenie Sadu orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwo$ci powolane przez powoda w zalaczniku do protokotu rozprawy
apelacyjnej nie jest adekwatne do znakéw towarowych takich jak powoda. Podane przyklady dotycza oznaczenia
stownego czy slowo - graficznego niewielkich rozmiaréw produktéow takich jak napoje, odziez itp., a nie stacji
benzynowych.

W tej sytuacji bez znaczenia dla oceny zasadnoéci roszczen powoda jest to, ze Sad Okregowy w swoim wyroku przyjat
inny model konsumenta niz zaakceptowany w poprzedniej sprawie rowniez przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 277
wrzesnia 2017 r. IV CSK 674/16 uznajac w uzasadnieniu, ze docelowa grupa klientow stron, odbiera og6lna kolorystyke
stacji, nie precyzujac detali kompozycji. W konsekwencji mozliwo$é



odroznienia odcieni koloréw zoltego i zielonego jest niewielka, zwlaszcza, Ze nie istnieje mozliwo$¢ bezposredniego
poréwnania stacji stron i przecietny konsument bedzie polegal na niedoskonalym obrazie wizerunku stacji jaki
zachowal w pamieci. Pomiedzy powolanych wyrokiem Sadu Najwyzszego wydanym w poprzedniej sprawie miedzy
tymi samymi stronami, a zaskarzonym wyrokiem Sadu Okregowego uplynal okres zaledwie jednego roku. Nie bylo
wyraznych podstaw w materiale dowodowym przedmiotowej sprawy aby Sad Okregowy konstruowal odmienny model
klienta stacji, ktory kieruje sie smartfonem i nawigacja. Stanowisko to uzna¢ nalezy za dowolne i nieuprawnione,
cho¢ nie miato ono znaczenia dla ogblnej oceny prawidlowosci rozstrzygniecia w zaskarzonym wyroku, poniewaz Sad
odwolawczy kierujac sie orzecznictwem powolanym na wstepie rozwazan dokonal w tym zakresie samodzielnej oceny
materialu dowodowego sprawy, w szczegolno$ci w postaci zdjec stacji stron zawartych w aktach wykonanych o réznych
porach dnia i przy réznym o$wietleniu. Nie mozna bowiem zaprzeczaé, ze inne jest postrzeganie stacji z samochodu w
ruchu i to ze znaczng predkoécia, a takze o roznej porze dnia lub nocy i w odmiennych warunkach atmosferycznych.

Powod do$¢ dokladnie wymienit w swoim piémie z dnia 23 listopada 2017 r. w Zadaniu rozszerzonego powddztwa
aby objaé¢ ochrong kolorystke szeregu elementow architektonicznych stacji oraz jej wyposazenia. W tej sytuacji nie
powinien by¢ zaskoczony, ze Sad I instancji uznal za konieczne ocenic czy elementy te i ich kolorystyka maja walory
odroézniajace stacje stron.

Zdaniem Sadu odwolawczego nie mozna zgodzi¢ sie ze stanowiskiem powoda, ze nowe oznaczenia kolorystyczne
stacji pozwanego sg podobne i to w stopniu tudzacym z oznaczeniem kolorystycznymi stacji powoda. Przypomniec
w tym zakresie nalezy szereg sprzeczno$ci w twierdzeniach powoda podniesionych powyzej. Zgodzic sie jedynie
nalezy z tym, Ze znak towarowy powoda nr (...), o ktérym byla mowa wyzej zakresem ochrony obejmuje zielong
kolorystyke wskazanych w nim elementow architektonicznych stacji. Bark oznaczenia w nim, ze przedmiotem ochrony
objeto rowniez uzupelniajace kolory bialy lub srebrny, a takze na jakich elementach architektonicznych stacji lub jej
wyposazenia. Za przesadzone juz w poprzednim procesie miedzy stronami nalezy uznaé, iz stacje powoda kojarzone
sg z kolorem zielonym i jak to okreélit Sad Okregowy ciemnym butelkowym. Teze ta przyjely Sady rozpoznajace
poprzednia sprawe na podstawie szerokiego materialu dowodowego, ktory przygotowal w tym zakresie i przedstawil
powdd. Byl on réwniez zalacznikiem do niniejszego pozwu w pierwotnym brzmieniu. Na te same dowody i badania
powod powoluje sie kolejny raz w zalaczniku do rozprawy apelacyjne;j.

Tymczasem powod skoro zmienil swoje zadanie i wskazal nowy przedmiot ochrony to powinien swoje twierdzenia
w tym zakresie udowodni¢, jednak nie zdotal sprostaé¢ temu obowiazkowi procesowemu. Co prawda Sad Okregowy
przyjat w uzasadnianiu, ze nowym elementem kolorystycznym stacji powoda jest roéwniez kolor bialy, jednak nie
dokonal zadnych ustaleni od kiedy, a powd6d nie przejawil tu zadnej inicjatywy dowodowej. Rowniez Sad Okregowy w
uzasadnieniu prawomocnego wyroku

SO w B. z dnia 30.11.2015r1. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK
674/16 - na str. 51 uzasadnienia wskazal, Ze od czasu pojawienia sie stacji benzynowych powoda w Polsce ich
wizerunek byt od§wiezany — w szczego6lnosci poprzez dodanie do wystroju stacji koloru bialego (jako drugiego koloru
uzupelniajacego obok zoltego); ponadto na str. 46 wskazal, ze kolor bialy powdd wprowadzil do wystroju stacji (...)
stosunkowo niedawno; réwniez na str. 54 potwierdzil stosowanie na stacjach (...) koloru bialego. Takze w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku Sad Okregowy na str. 10 ustalil, iz w kolorystyce stacji (...) wystepuja barwy biale oraz zielono
— z0lte. Dokonanie odéwiezenia wizerunku swoich stacji powod potwierdzit w zalgczniku do rozprawy apelacyjne;j.

Majac na uwadze stanowisko powoda zawarte w pierwotnym zadaniu powddztwa wskazane wyzej trzeba uznac, ze
do ods$wiezenia wizerunku stacji powoda doszlo po wniesienia przedmiotowego pozwu, czyli po sierpniu 2015 r.
Natomiast czy i kiedy nowa od$wiezona kolorystyka stacji powoda uzyskala w obrocie zdolno§¢ odrozniajaca zwigzanag
z wykorzystywanym oznaczeniem kolorystycznym lub znakami towarowymi winien on udowodni¢, czego jednak
zaniechal. Jest to o tyle istotne dla rozstrzygniecia sprawy, ze z tego nowego oznaczenia powod wywodzi w pi$mie z
dnia 23 listopada 2017 r. nowy przedmiot ochrony.



Tymczasem jak wynika z uzasadnienia prawomocnego wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w
brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 - na str. 34/35 pozwany juz od 1994 r. od poczatku
swojej dzialalno$ci na swoich stacjach benzynowych uzywat kolorow zoéltego i zielonego, jak rowniez bieglego i
niebieskiego. Takiego samego ustalenia faktycznego Sad Okregowy dokonal w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku
wskazujac, ze stacja benzynowa w B. zostala przez pozwanego przebudowana we wrzesniu 2008 r. i pierwotnie byla
utrzymana w kolorystyce zielono-zoltej (zielona gérna cze$¢ wiaty z zottym obramowaniem u dotu, zdlte stupy oraz
zielono-srebrno-biale dystrybutory) ze znakiem towarowym (...) oraz czerwono bialym logiem z litera S (tak na str.
12 uzasadnienia), czego powod w apelacji nie zakwestionowat.

Ponadto pozwany w dniu 25 stycznia 2002 r. zglosil do Urzedu Patentowego RP prawo ochronne na znak towarowy
nr (...) (k. 347-349) z napisem S. w kolorach niebieski, z6lty, zielony i bialy, ktore uzyskat od dnia 11 stycznia 2008 r.

Nie moze zatem budzi¢ watpliwoSci, ze juz od 1994 r. pozwany na swoich stacjach benzynowych uzywal uzupeliajaco
kolordéw biatego i srebrnego, ktory objal rowniez ochrona w ramach zarejestrowanego znaku towarowego.

W ocenie Sadu bezzasadny jest zarzut, ze obecnie kolor zielony stanowi 100% istotnych elementéw stacji pozwanego
(otoku wiaty, gzymsu budynku i shupa cenowego), jest to bowiem sprzeczne ze zdjeciami w aktach sprawy, a nawet
prywatng opinig zalacznikiem nr 5 do pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r., w ktdrej kolor stacji pozwanego
okreslono jak oliwkowy.

Natomiast powod, az do dnia 7 sierpnia 2015 r. kiedy sporzadzil pozew w niniejszej sprawie w pierwotnym brzmieniu
dla oznakowania swoich stacji paliw i §wiadczonych przez nie ustug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw uzywat zielono
— z6lej kombinacji koloréow, w ktoérej — w ogolnym wrazeniu — bez wzgledu na zastosowanie innych koloréw, w
tym koloru bialego — dominujacy jest kolor zielony, a kolor zélty uzupehiajacy (tak tres¢ pozwu na k. 2v). Ten stan
faktyczny ulegl p6zniej zmianie co potwierdzil w uzasadnieniu prawomocnego wyroku SO w B. z dnia 30.11.2015r.
sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem SN 27.09.2017r. IV CSK 674/16 o czym byla mowa wyzej.
W konsekwencji w piSmie rozszerzajagcym powodztwo w przedmiotowej sprawie z dnia 23 listopada 2017 r. powod
przedmiot ochrony oznakowania swoich stacji paliw i Swiadczonych przez nie ustug, ich reklamy oraz sprzedazy
paliw okreslil na nowo dodajac do koloru zielonego lub zielono-zdltego dalsze kolory uzupekiajace to jest bialy,
szary lub srebrny. Do pisma tego dla uzasadnienia swojego nowego zadania powod jako zalaczniki nr 7 i 8 (k. 875-
887) dolaczyl wyciagi ze znakéw towarowych, w tym omawianego juz wyzej znaku pozycyjnego nr (...) w kolorze
zielonym, ktoéry zarejestrowal w dniu 25 czerwca 1998 r.; a takze znak ochronny europejski ,,bp ultimate (...) nr (...)
w kolorze jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim i zielonym — zarejestrowany w dniu 27 maja 2011 r.; i znak towarowy
graficzny europejski (...) nr (...) zarejestrowany w dniu 8 wrze$nia 2003 r. w kolorach zielonym, z6ltym i biatym.
W ocenie Sadu ostatnio powolany znak graficzny ma niewielkie znaczenie odr6zniajace stacje powoda tak samo jak
znak towarowy (...) pozwanego, nie sa one widoczne z daleka dla kierowcy jadacego zwlaszcza ze znaczna predkoécia
samochodem po drodze, w szczegdlnosci w nocy, gdyz woéwczas dostrzega on jedynie ogolny zarys kolorystyki stacji
stron, a nie stosunkowo niewielkie znaki towarowe. Zatem nawet jezeli jednym z koloréw w nich wystepujacych jest
bialy nie mozna z tego wywodzié, ze jest to istotny element eliminujacy ryzyko konfuzji klienta, ktéry poszukuje stacji
benzynowe;j.

Dalej nalezy zauwazy¢, iz powdd w kolejnych zalacznikach do pisma z dnia 23 listopada 2017 r. na k. 880-884 akt
przedstawia, zZe jego stacje benzynowe sa zielone i tak sa identyfikowane przez klientéw. Nie wykazuje przy tym, ze
sg rowniez rozpoznawane dzieki innym kolorom uzupetniajgcym jak bialy, szary, czy srebrny. Takie samo stanowisko
podtrzymuje w zalaczniku do rozprawy apelacyjne;j.

Biorac zatem pod uwage wyglad i kolorystyke znakéw towarowych powoda, ktérymi uzasadnia on swoje nowe zadanie
w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. nalezy podkresli¢, ze nie ulegly one zmianie w stosunku do tych ktére byly
podstawa pierwotnego roszczenia pozwu, ktore stanowily jego zalaczniki na k. 186-191 akt, a wymieniajg one kolory
jedynie zielony i zokty. Powod nie moze w tej sytuacji zasadnie wywodzic, ze nowy przedmiot ochrony sprecyzowany w



piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. w zakresie wskazanych tam dodatkowych koloréw uzupeliajacych biatego, szarego
i srebrnego - wynika z istnienia rodziny znakéw i oznaczen (...).

W konsekwencji powod nie moze dla uzasadnienia swojego nowego prawa ochronnego, ktore wywodzi w piSmie z 23
listopada 2017 r. (obejmujacego dodatkowe

kolory uzupeliajace) powolywac sie na domniemanie, ze zarejestrowanie znaku towarowego kreuje, ze posiada on
zdolnoé¢ odroézniajaca (tak na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nie ulega watpliwoSci, ze z posiadanych przez
powoda znakoéw towarowych moze on wywodzi¢ okre§lona ochrone stosowania dla oznaczenia stacji kombinacji
koloréw zielonego i zbltego w sposéb wyjasniony w poprzednim procesie pomiedzy stronami. Natomiast dla
wykazania nowego przedmiotu ochrony poprzez uzupelnienie koloréw zielonego, lub zielono-zolttego o dalsze kolory
uzupekiajgce bialy, szary lub srebrny powod powinien swoje twierdzenia udowodnié, zgodnie z art. 6 ke, czemu jednak
nie podotlal w toku przedmiotowego procesu.

Zgodzié sie nalezy ze stanowiskiem pozwanego w piSmie z dnia 12 lutego 2019 r., Ze renoma znaku towarowego jest
cecha ktéra zmienia sie w czasie. Znak renomowany moze utraci¢ taki charakter, a znak, ktory nie jest renomowany
moze staé sie renomowanym. Renome znaku zawsze ustala sie na date zarzucanego czynu. Tymczasem powdd nie
przedlozyl zadnych dowod6w wskazujacych na renome znakéw towarowych, na ktore sie powolal w piémie z dnia 23
listopada 2017 r., w okresie rzekomego naruszenia jesienia 2017 r. Sad nie mial zatem podstaw do ustalenia renomy
znakow towarowych powoda, ktorej obecnie sie domaga.

Powdd zaniechal rowniez udowodnienia, ze dodatkowe kolory uzupekiajace jego stacji majg charakter oznaczen
renomowanych, a zatem, iz z tego powodu ryzyko konfuzji jest duze. Pamietaé¢ nalezy, iz zazwyczaj renoma znaku
towarowego powstaje w wyniku jego dlugotrwalego uzytkowania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorcow
przekonania o dobrej jako$ci towar6w nim oznaczonych. Badanie tych okoliczno$ci pozwala na ocene czy znak jest
renomowany. Takich badan odno$nie nowego przedmiotu ochrony, czyli uzupelienia wcze$niejszego oznaczenia
stacji kolorami zielonym lub zielono-zoltym o dalsze kolory uzupelniajace bialy, szaty lub srebrny — powod nie
przedstawil. Nie wykazal takze, iz prowadzil dzialania promocyjne nowego wizerunku stacji. Powolal sie jedynie w
zalaczniku do rozprawy apelacyjnej na badania i akcje promocyjne, ktére dotyczyly ,starego” przedmiotu ochrony
przed od$wiezeniem wizerunku stacji paliw o nowe kolory uzupeliajace. W konsekwencji nie mozna uznaé, ze
zachodzi wieksze od przecietnego ryzyko wprowadzenia w blad klientow.

Zestawienie dat, od ktorych powod wywodzi nowy przedmiot ochrony co do dalszych koloréw uzupelniajacych z
ustaleniami Sadéw dotyczacymi wezeSniejszego stosowania koloréw bialego i szarego na stacjach pozwanego juz
od 1994 r. wskazuje, ze powodowi w tym zakresie nie przystuguje pierwszenstwo. Zgodzi¢ sie nalezy z zarzutem
pozwanego w piSmie z dnia 12 lutego 2019 r., ze dla uzasadnienia swoich roszczen sformulowanych w piSmie z dnia 23
listopada 2017 r. powdd nie przedstawil jakiegokolwiek dowodu, aby faktycznie prowadzil w Polsce stacje benzynowe
oznaczone w sposob opisany w jego pismie i to jako pierwszy przed pozwanym.

Powyzsza analiza uzupelniajaca ocene materialu dowodowego sprawy oraz stanowisk procesowych i twierdzen
faktycznych stron prowadzi do wniosku, ze w kwestiach istotnych dla rozstrzygniecia Sad Okregowy dokonat co do
zasady

prawidlowych ustalen faktycznych. Nie doszlo w tym zakresie do istotnych bledéw, ktére mialyby wplyw na
rozstrzygniecie.

Nalezy podkresli¢, ze sama polemika z ustaleniami Sgdu I instancji i przedstawianie wlasnej wersji wydarzen nie
stanowi wystarczajacej podstawy do uwzglednienia apelacji. Dla skutecznego podniesienia zarzutu obrazy przepisu
art. 233 § 1 k.p.c. konieczne jest bowiem wykazanie, razacego naruszenia dyrektyw oceny dowodéw i wyprowadzania
wnioskéw. Ocena dowoddéw, nalezy do istoty sedziowskiego wymiaru sprawiedliwoéci realizowanego przez sad
pierwszej instancji, ingerencja sadu drugiej instancji mozliwa jest tylko wowczas gdy skarzacy wykaze, iz sad pierwszej
instancji razaco uchybil zasadom logicznego rozumowania lub do§wiadczenia zyciowego oraz brak jest wszechstronnej



oceny wszystkich istotnych dowodéw (por. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 29 lipca 1998 r., sygn. akt IT UKN 151/98
- OSNAPiUS rok 1999, Nr 15, poz. 492; z 4 lutego 1999 r., sygn. akt Il UKN 459/98 - OSNAPiUS rok 2000, Nr 6, poz.
252; z 5 stycznia 1999 r., sygn. akt II UKN 76/99 - OSNAPiUS rok 2000, Nr 19, poz. 732).

Trzeba takze zauwazy¢, iz strona stawiajaca ten zarzut musi zbudowaé podejmowang polemike na argumentach
jurydycznych i nie jest wystarczajacym, aby przeciwstawila tej ocenie wylacznie ocene wlasna, jej zdaniem poprawna.
Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wigzaniu wnioskéw z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie
sadu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom do$wiadczenia Zyciowego, nie uwzglednia
jednoznacznych praktycznych zwigzkéw przyczynowo - skutkowych, to przeprowadzona przez Sad ocena dowodow
moze by¢ skutecznie podwazona (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27 wrze$nia 2002 r., sygn. akt II CKN 817/00).

Nalezy podkreslié, ze sad ocenia wiarygodno$¢ i moc dowodoéw wedlug swego przekonania na podstawie
wszechstronnego rozwazenia zebranego w sprawie materialu. Jak trafnie przyjmuje sie przy tym w orzecznictwie
sadowym, jezeli z okreSlonego materialu dowodowego sad wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z
do$wiadczeniem zyciowym, to ocena sadu nie narusza regut swobodnej oceny dowodoéw (art. 233 § 1 k.p.c.) i musi sie
osta¢, cho¢by w rownym stopniu, na podstawie tego materialu dowodowego, dawaly sie wysnué wnioski odmienne.
Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiazaniu wnioskdéw z zebranymi dowodami lub, gdy wnioskowanie
sgdu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom do$wiadczenia zyciowego, nie uwzglednia
jednoznacznych praktycznych zwigzkéw przyczynowo-skutkowych, to przeprowadzona przez sad ocena dowodéw
moze by¢ skutecznie podwazona (tak m.in. Sad Najwyzszy w wyroku z 27.09.2002 r., IT CKN (...), LEX nr 56906).

Dla skuteczno$ci zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie wystarcza stwierdzenie o wadliwo$ci dokonanych ustalen
faktycznych, odwolujace sie do stanu faktycznego, ktéry w przekonaniu skarzgcego odpowiada rzeczywistoSci.
Konieczne jest tu wskazanie przyczyn dyskwalifikujacych postepowanie sagdu w tym zakresie. W szczeg6lnoéci skarzacy
powinien wskazadé, jakie kryteria oceny naruszyl sad przy

ocenie konkretnych dowodoéw, uznajac brak ich wiarygodnosci i mocy dowodowej lub niestusznie im je przyznajac
(tak SN m.in. w orzeczeniach: z 23.01.2001 r., IV CKN 970/00, LEX nr 52753, z 12.04.2001 1., II CKN 588/99, LEX
nr 52347, z 10.01.2002 1., II CKN 572/99, LEX nr 53136).

W ocenie Sadu odwotawczego apelujacy nie zdotal podnieéé takich zarzutow, ktore dyskwalifikowalby ustalenia Sadu
Okregowego, ktore jedynie we wskazanym wyzej zakresie wymagaly korekt i uzupelienia. W konsekwencji zarzuty
naruszenia art. 233 kpc nalezy uznac¢ za bezzasadne lub nieistotne z punktu widzenia prawidlowosci zaskarzanego
rozstrzygniecia.

Odnoénie oddalenia wniosku dowodowego o dowod z opinii bieglego specjalisty z zakresu (...) nalezy zauwazy¢,
ze postanowienie Sadu Okregowego oddalajace wnioski dowodowe o dowdd m. in. z opinii bieglych sadowych
wskazanych w pi§mie — rozszerzenie powddztwa zapadlo na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. (k. 974 akt).
Postanowienie to dotyczylo zatem réwniez wniosku zlozonego w pi$émie powoda z dnia 23 listopada 2017 r. na k.
816v pkt f) 0 dowdd z opinii bieglego specjalisty z (...), wiedzy o barwie i projektowania kolorystyki, o ktérym obecnie
pisze powdd w zarzutach apelacji w punkcie I. podpunkcie 3. na str. 5 apelacji. Nalezy zauwazy¢, iz pelnomocnik
powoda obecny na tej rozprawie nie zglosil zadnego zastrzezenia wobec tej decyzji Sadu. Tymczasem jak wynika z
dyspozycji art. 162 kpc Strony moga w toku posiedzenia, a jezeli nie byly obecne, na najblizszym posiedzeniu zwrocic
uwage sadu na uchybienia przepisom postepowania, wnoszac o wpisanie zastrzezenia do protokotu. Stronie, ktéra
zastrzezenia nie zglosila, nie przystuguje prawo powolywania sie na takie uchybienia w dalszym toku postepowania,
chyba ze chodzi o przepisy postepowania, ktérych naruszenie sad powinien wzigé pod rozwage z urzedu, albo ze
strona uprawdopodobni, iz nie zglosila zastrzezen bez swojej winy. W "toku posiedzenia" oznacza do chwili zamkniecia
posiedzenia przez przewodniczacego (art. 155 § 1 KPC).

Zachowanie uprawnienia do powolywania sie na uchybienia przepisom postepowania, z wyjatkiem przewidzianym
w art. 162 zd. 2 KPC, wymaga — poza dochowaniem terminu zgloszenia zastrzezenia — wskazania spostrzezonego
przez strone uchybienia z wyczerpujacym przytoczeniem naruszonych przepisOw postepowania wraz z wnioskiem o



wpisanie tak sformulowanego zastrzezenia do protokotu (wyr. SN z 10.8.2006 r., V CSK 237/06, OSG 2007, Nr 2,
poz. 19).

Zgloszenie zastrzezenia powoduje mozliwo$¢ powolywania sie na uchybienia przepisom postepowania w dalszym toku
posiedzenia. Zwrot "dalszy tok postepowania" to postepowanie toczace sie po zaistnieniu uchybienia w tej samej lub
kolejnej instancji, az do prawomocno$ci orzeczenia konczacego postepowanie w sprawie. Jest nim ze wzgledu na jego
charakter takze postepowanie kasacyjne toczace sie w tej sprawie. Utrata mozno$ci powolywania sie na uchybienia
procesowe, na ktore strona nie zwroécila uwagi sadu we wlasciwym czasie w toku postepowania przed sadem I instancji,
oznacza niemozno$c¢ zaskarzenia orzeczenia ze wzgledu na te uchybienia, choéby mogly mie¢ one wplyw na wynik

sprawy.

Nawet zatem przy zalozeniu, ze Sad nie mial podstawy do oddalenia wskazanego w apelacji wniosku dowodowego brak
skutecznego zlozenia zastrzezenia w trybie art. 162 k.p.c. wigzaé sie musi z niemoznoS$cig oparcia na tych uchybieniach
zaskarzenia orzeczenia, choéby uchybienia te w istocie rzeczy mogly mie¢ wplyw na wynik sprawy (zob. m.in. uchwale
Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2005 r., III CZP 55/05, OSNC 2006 nr 9, poz. 144).

Reasumujgc w okolicznosciach faktycznych przedmiotowej sprawy powod nie podnoszac zastrzezenie w trybie art.
162 kpc na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. utracily mozliwo$¢ powolania sie na ewentualne uchybienie Sadu w
tym zakresie w dalszym toku postepowania, w tym w apelacji i to niezaleznie od wplywu ewentualnego uchybienia
na tre$¢ wydanego wyroku.

Jednym z celdw regulacji art. 162 KPC jest zapobieganie nielojalnoSci procesowej i niedopuszczenie do celowego
tolerowania przez strony uchybien procesowych sadu, z zamiarem pdzZniejszego wykorzystania ich w $rodkach
odwolawczych. (wyr. SN z: 4.10.2006 1., II CSK 229/06, Legalis; 10.2.2010 r., V CSK 234/09, Legalis). Zatem
mozliwo$é, a wlasciwie konieczno$é zgloszenia zastrzezen do czynnos$ci sadu w trybie przewidzianym w art. 162 KPC
obejmuje rowniez postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu, ktérymi — zgodnie z art. 240 § 1 KPC, sad nie
jest zwiazany i stosownie do okolicznosci moze je uchyli¢ lub zmienié¢ (wyr. SN z 21.1.2014 r., I UK 311/13, Legalis).
Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z 27.11.2013 r. (V CSK 544/12, Legalis), stwierdzil, ze zastrzezenie bedzie
skuteczne, jezeli strona wskaze przepisy, ktore sad, jej zdaniem, naruszyl. Z uwagi na tre$¢ art. 162 KPC nie jest to
wymoég nadmierny, ponadto strona wnoszac apelacje, powinna wskaza¢ naruszone przepisy prawa procesowego, a
wiec te, w zwigzku z ktorych naruszeniem zglosila zastrzezenie.

Skuteczne sformulowanie zastrzezenia nie moze zatem ograniczac sie do lakonicznego stwierdzenia polegajgcego na
informacji, ze strona procesu podnosi zastrzezenie z art. 162 kpc — tak SA w Gdansku w wyroku z dnia 7 lipca 2016
r.IACa(...).

W taki prawidlowy sposob pelnomocnik powoda wnidst zastrzezenie do protokotu rozprawy z dnia 6 sierpnia 2018 r.
(k. 1231 akt) odno$nie oddalenia wniosku dowodowego powoda o dowdd z opinii bieglego z zakresu okulistyki ztozony
w pi$mie z dnia 22 maja 2018 r. (k. 1079 akt). Zatem mial §wiadomo$¢ tej instytucji procesowej. Jednak w apelacji nie
czyni w tym zakresie zadnych zarzutéw co do oddalenia tego wniosku dowodowego.

Nalezy w tym miejscu przypomnieé, ze naruszenie prawa procesowego Sad odwolawczy bierze pod uwage, za
wyjatkiem przyczyn niewaznoSci postepowania (art. 379 i 1099 kpc), tylko na zarzut pozwanego. Ponadto pomiedzy
rozstrzygnieciem sadu a naruszeniem przepisOw procesowych musi zachodzié zwigzek przyczynowy, co strona
wnoszgaca apelacje powinna wykazaé. Zarzuty kwestionujace wyrok sadu I instancji na gruncie prawa procesowego
wiaza sad II instancji z wyjatkiem niewaznosci postepowania, ktéra to niewazno$¢é sad ten dostrzega z urzedu (tak
w uchw. SN (7,

zasada prawna) z 31.1.2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 55).

Ponadto nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem Sadu Apelacyjnego w Gdansku jakie wyrazil w poprzedniej sprawie
miedzy stronami w wyroku z dnia 13 maja 2016 r., V ACa 177/16, ze test przecietnego konsumenta nie jest testem



statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przecietnego konsumenta w danym przypadku sady musza polegac
na wlasnej umiejetnosci oceny ryzyka konfuzji. W konsekwencji prawidlowo Sad Okregowy stwierdzil, ze wskazany
wyzej wniosek dowodowy byl nieprzydatny dla rozstrzygniecia w sprawie. Dla ustalenia okolicznoSci istotnych dla
rozstrzygniecia sprawy nie byla zatem potrzebna wiedza specjalistyczna.

W orzecznictwie przyjete jest, iz okoliczno$ci sporne w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.c. dotycza faktéw ,majacych
dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie” (art. 227 k.p.c.), a nie wszelkich okolicznoSci podnoszonych przez
strony (zob. wyrok SN z dnia 19 maja 1997 r., I PKN 179/97, Wokanda 1998/3/18). Co wiecej, zgloszenie dowodow
dotyczace ustalenia faktow nie majacych znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy (art. 227 k.p.c.) nalezy uzna¢ za
dzialanie zmierzajace jedynie do zwloki postepowania i jako takie pomija¢ (wyrok SN z dnia 13 lutego 1997 r., I PKN
71/96, OSNP 1997/19/377). Sad nie jest wreszcie obowigzany do uwzgledniania kolejnych wnioskéw dowodowych
strony tak dlugo, az udowodni ona korzystna dla siebie teze i pomija je od momentu dostatecznego wyja$nienia
spornych okolicznoSci sprawy (wyrok SN z dnia 19 marca 1997 r., II UKN 45/97, OSNP 1998/1/24).

Z kolei art. 227 k.p.c. stanowi, ze przedmiotem dowodu sa fakty majgce dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie.
W orzecznictwie podkreéla sie, iz przepis ten jest Zrodlem uprawnien strony, a nie zrédlem obowigzkéw sadu, i
okresla negatywne skutki prawne powstajgce dla strony w razie zaniechania skorzystania przez nig z przystlugujacych
jej uprawnien. Wyznacza on granice, w jakich podawane fakty moga by¢ przedmiotem dowodu w postepowaniu
cywilnym. Na jego podstawie sad dokonuje selekcji zglaszanych dowodéw z punktu widzenia oceny istotnosci
okoliczno$ci faktycznych, ktorych wykazaniu dowody te maja stuzy¢. Zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. ma racje
bytu tylko w sytuacji, gdy wykazane zostanie, ze sad przeprowadzil dowod na okoliczno$ci nie majace istotnego
znaczenia w sprawie, co moglo mie¢ wplyw na wynik sprawy, a jego posrednie naruszenie moze polegaé na odmowie
przeprowadzenia przez sagd dowodu z uwagi na powolanie go do udowodnienia okoliczno$ci nie majacych istotnego
znaczenia dla rozstrzygniecia w sytuacji, kiedy ocena ta byla bledna. Z tego wzgledu przyjmuje sie, ze sam art.
227 k.p.c. nie moze by¢ podstawag skutecznego zarzutu, bez réwnoczesnego powolania uchybienia innym przepisom
postepowania, istotnym dla podejmowania decyzji dowodowych, np. art. 217 § 2 k.p.c., art. 278 § 1 k.p.c. (tak: wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 7 maja 2014 r., II CSK 481/13, nie publ., LEX nr 1483576 i powolane w jego uzasadnieniu
orzeczenia, m.in. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 4 listopada 2008 r., IT PK 47/08, Lex nr 500202; z dnia 11 maja
2005 1., III CK 548/04, Lex nr 151666; z dnia 27 stycznia 2011 r., I CSK 237/10, Lex nr 784978; z dnia 6 pazdziernika
2009 1., I UK 47/09, Lex nr 559955; z dnia 12 lutego 2009 r., III CSK 272/08, Lex nr 520039).

Nie mozna sie réwniez zgodzi¢, ze uzasadnienie Sadu Okregowego posiada

istotne braki i to takie, ktére uniemozliwiaja dokonanie oceny toku wywodu Sadu I instancji, a zatem, iz doszlo do
naruszenia art. 328 § 2 kpc. Przy czym jak wskazano na wstepnie rozwazan Sad odwolawczy zobowigzany byl ponownie
merytorycznie rozpozna¢ sprawe, w tym wladny byt do dokonania wlasnej oceny materialu dowodowego i dokonana
zmian oraz uzupelnien w ustaleniach faktycznych. Pamietaé rowniez nalezy, iz o uchybieniu przepisowi art. 328 § 2
kpc mozna moéowié jedynie wtedy gdyby uzasadnienie zaskarzonego orzeczenia nie zawieralo danych pozwalajacych
na jego kontrole (tak réwniez SN w postanowieniu z dnia 21 listopada 2001 r. I CKN 185/01). Nawet ewentualna
lakoniczno$é w omdwieniu przyczyn pominiecia niektérych dowodow nie uzasadnia przyjecia, iz Sad dopuscit sie
naruszenia przepiséw postepowania (zob. wyrok SN z dnia 17 lipca 1997 r., III CKN 149/97, OSP 2000/4/63). Taka
sytuacja nie miala miejsce w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zgodzi¢ sie nalezy z odpowiedzia na apelacje, ze Sad Okregowy w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku na str.
34-39 dokonal analizy przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w tym art. 3 pod katem czy sa podstawy
doich zastosowania. We wcze$niejszej czeSci tego uzasadnienia Sad I instancji analizowal réwniez dyspozycje przepisu
art. 296 ust. 2 p.w.p. w tym pkt 3 — zobacz w szczeg6lnoéci str. 26-27 uzasadnienia zaskarzonego wyroku.

Zgodzi¢ sie nalezy z powodem w zalaczniku do rozprawy apelacyjnej, ze kwestia jego legitymacji procesowej byla juz
badana w przez wszystkie Sady rozpoznajace sprawe zakonczona prawomocnym wyrokiem Sadu Okregowego w B. z
dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia 27.09.2017r. IV



CSK 674/16. Sad rozpoznajacy przedmiotowa sprawe w caloSci podziela to stanowisko, zwlaszcza wyrazone w tresci
uzasadnienia wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 13 maja 2016 r. V ACa 177/16 i do niego sie odwoluje nie
widzac potrzeby jego powtarzania. Zachowuje ono bowiem aktualno$¢ w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo wskazaé
nalezy, iz uprawnionym do dochodzenia roszczen z PriwlPrzem jest wlasciciel znaku towarowego lub inny podmiot
wskazany w tej ustawie (np. na podstawie umowy licencyjnej — tak art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 PrWlPrzem). W
praktyce istnieje mozliwo$¢ kumulatywnego dochodzenia roszczen z (...) i PrWiPrzem co nie bylo sporne miedzy
stronami. Warunkiem jest jednak to, aby podmiot uprawniony do znaku towarowego faktycznie prowadzil dziatalno$¢
gospodarcza w Polsce i faktycznie uzywat danego znaku w obrocie. Prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w P. nalezy
przy tym rozumie¢ szeroko i moze ono polega¢ m. in. na udzielaniu zgody na uzywaniu na tym terytorium jego
oznaczen i kontrolowaniu ich uzywania przez podmioty dzialajace w ramach koncernu. Powdd jako sp6tka europejska
w ramach swobody przeplywu towardw i ustug w Unii Europejskiej bez watpienia moze podejmowa¢ taka dzialalnosé
roéwniez w Polsce i faktycznie to czyni. Nie budzi zatem watpliwosci, ze znaki towarowe i oznaczenia uzywane sa przez
powoda bezposrednio w Polsce, a takze przez podmioty, ktérym na to wyrazil zgode.

Przechodzac do zarzutéw naruszenia prawa materialnego.

Zgodzié sie nalezy ze stwierdzeniem, ze przedmiot ochrony (...) jest odmienny niz przedmiot ochrony PrwiPrzem.
ZNKU chroni okreslone oznaczenia (znaki) faktycznie uzywane w obrocie, za§ PrWiPrzem chroni zarejestrowane znaki
towarowe w formie w jakiej sg ujawnione w rejestrze.

Ochrona na podstawie przepisu art. 296 p.w.p. przystuguje co do zasady temu kogo prawo ochronne na znak towarowy
zostato naruszone. Uprawniony moze dochodzié wowczas roszczen wskazanych w tym przepisie.

Zgodzié sie nalezy ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego w wyroku z 21 pazdziernika 2010 r. sygn. I CSK 233/10, w
ktorym trafnie zaakcentowat

znaczenie art. 120 PrWiPrzem, poniewaz zawarta w nim definicja znaku towarowego ma

podstawowe znacznie dla calego sytemu ochrony znakéw towarowych - w tym takze

przepisow dotyczacych naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 PrwiPrzem).
Definicja ta musi by¢ interpretowana zgodnie z definicjg zawartg w art. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (zastapila ona weze$niejsza dyrektywe nr 2008/95). Zgodnie z art. 3 w/w dyrektywy
»Znak towarowy moze sklada¢ sie z jakichkolwiek oznaczen (...) pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja:
a) odroznianie towar6w lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towar6éw lub ustug innych przedsiebiorstw; oraz b)
przedstawienie ich w rejestrze w sposéb pozwalajacy wlasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego
i dokladnego przedmiotu ochrony udzielonej wloScicielowi tego znoku toworowego" (cytowana definicja stanowi
kodyfikacje orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwo$ci wydanego na tle definicji znaku towarowego zawartej w art. 2
wezedniej obowigzujacej dyrektywy 2008/95).

Dla stwierdzenia naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego konieczne jest udowodnienie przez Powoda
lacznego spelnienia wszytych przestanek naruszenia wynikajacych z art. 296 ust. 2 pkt 3 PrwlPrzem oraz wlasciwego
orzecznictwa Trybunalu wydanego na gruncie dyrektywy znakowej (ktore to orzecznictwo wiazace sady krajowe w
procesie wyktadni wskazanego przepisu prawa krajowego). Powdd musi wykazaé, ze:

a) jego znak towarowy jest renomowanym znakiem towarowym;

b) pomiedzy zarejestrowanym renomowanym znakiem towarowym Powoda a oznaczeniem stosowanym przez
Pozwanego wystepuje zwiazek (skojarzenie) w umysle przecietnego odbiorcy;

¢) sa podstawy do uznania ingerencji - a co najmniej prawdopodobiefistwa ingerencji - uzywania oznaczenia
osoby trzeciej w renomowany znak towarowy strony powodowej tj. szkody dla zdolnoSci odrézniajacej tego znaku
towarowego, szkody dla renomy tego znaku towarowego albo czerpania przez osobe trzecia (strone pozwana)
nienaleznych



korzy$ci ze zdolnoSci odrézniajacej/renomy tego znaku towarowego.
Niewatpliwie wykazanie kazdego z naruszen wymaga dowodu przedlozonego przez powoda.

Tymczasem jak wynika z ustalonego stanu faktycznego sprawy opisanego wyzej do takiego naruszenia praw powoda
opisanych w jego pi$mie z dnia 23 listopada 2017 r. ze strony pozwanego nie doszlo. Obecne oznaczenia kolorystyczne
elementow stacji paliw pozwanego r6znig sie od tych stosowanych przez powoda i jego znakéw towarowych w sposéb
nie rodzacy ryzyka konfuzji.

Ponadto powdd nie udowodnil, aby jako pierwszy zaczal stosowac dla oznaczenia swoich stacji oprocz kolorow
zielonego, lub zielono-zottego dodatkowe kolory uzupekliajace takie jak bialy, szary lub srebrny. A takze, iz ta
uzupehiajgca kolorystyka w $wiadomosci klientow funkcjonuje jako odroézniajaca cecha jego stacji paliw. Powod
nie udowodnil zatem, ze przystuguje mu opisany przez niego w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. przedmiot
ochrony w postaci wskazanego tam wizerunku stacji benzynowych w okreslonej kompozycji koloroéw uzupehiajacych
bialego, szarego lub srebrnego poza zielonym i zielono-z6ltym, co do ktérych jego prawa zostaly juz potwierdzone
prawomocnym wyrokiem Sadu Okregowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym
wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 27.09.2017r. IV CSK 674/16 o czym byla mowa wyzej.

Przypomnie¢ nalezy, iz granica roszczen powoda na podstawie art. 296 p.w.p. oraz art. 3, 5, 1 10 u.z.n.k. jest zdolnos¢
odrozniajaca zwigzana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym.

Nie bylo zatem podstaw do zastosowania Srodkéw ochrony prawnej przewidzianych przepisami art. 296 p.w.p. i
dlatego nie doszlo ze strony Sadu Okregowego do naruszenia prawa materialnego w tym zakresie poprzez jego
niezastosowanie.

Whbrew zarzutom apelacji Sad Okregowy dokonat oceny podobienistwa oznaczen kolorystycznych stacji stron i uznat,
ze nie zachodzi ryzyko konfuzji, albowiem stacje pozwanego zostaly przemalowane i nie jest uzywany przez pozwanego
taki sam odcien koloru zielonego jak u powoda, ani kombinacja koloréw zielonego i z6ttego. PodkresSlenie réznic
architektonicznych wygladu stacji stron miato znaczenie tylko pomocnicze.

Testu pamieci tzw. niedoskonalej dokonal Sad odwolawczy i nie doprowadzit on do zmiany zasadniczych wnioskéw. W
ocenie Sadu w okoliczno$ciach sprawy nie zachodzi tez po$rednie ryzyko konfuzji, brak jest podstaw aby formutowac
takie wnioski. Ryzyko konfuzji istnieje wtedy, jezeli z uwagi na podobienstwa pomiedzy przeciwstawionymi
oznaczeniami istnieje niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blad, co do komercyjnego pochodzenia towarow
lub ushug. Jak juz byla o tym mowa ocena ryzyka konfuzji nalezy do kompetencji Sadu, jest to bowiem ocena
normatywna. Przy jej dokonywaniu Sad ,,wciela sie" w modelowego odbiorce okre$lonych towaréw lub ustug. Odbiorca
ten jest zawsze osoba nalezycie poinformowana, uwazng i racjonalng. Zgodzi¢ sie nalezy, ze dokonujgc oceny ryzyka
konfuzji Sad poréwnuje caloéciowo przeciwstawione oznaczenia - w zwigzku z tym nie

moze poming¢ ich poszczegdlnych elementéw (uznaé, ze niektérych elementéw oznaczen nie ma). Sad moze natomiast
zroéznicowac stopien zdolnoSci odrézniajacej poszczegdlnych elementéw oznaczen.

Stacje stron obecnie ro6znia sie na tyle, ze uwazny konsument nie skojarzy stacji pozwanego z powodem. R6znice
widoczne sa juzz drogi, a tym bardziej na samej stacji i sa wyrazne. Nawet uwzgledniajac, ze klient wykazuje przecietna
w takich okoliczno$ciach uwage, a nie na wyzszym poziomie kierujac sie informacjami ze smartfonu i nawigacji tak
jak przyjal Sad Okregowy. OczywiScie renoma i wysoki poziom znajomoéci towardw (...) nie wylacza ryzyka pomylek,
do ktérych zawsze moze dojs$é z powodu réznych okoliczno$ci zwlaszcza z powodu braku zachowania nalezytej uwagi i
nadmiernego po$piechu klientéw. W zadnej sferze naszego zycia nie mozemy bowiem catkowicie wyeliminowaé ryzyka
pomylek. Zalozenie osiagniecia takiego celu uznaé nalezy za utopijne.

Powod stosuje oznaczenia swoimi znakami towarowymi nie tylko stacji paliw, ale takze sprzedawanych na nich
produktéow i ushlug, natomiast pozwany nie sprzedaje wltasnych produktéw i nie oznacza ich swoimi znakami



towarowymi, zwlaszcza nie wykazano w toku procesu, ze pozwany sprzedaje produkty powoda i dlatego zachodzi
miedzy nimi wysokie podobienstwo, zatem bezzasadny jest zarzut, iz ma w sprawie zastosowanie regula wzajemnej
zalezno$ci okoliczno$ci branych pod uwage przy ocenie ryzyka konfuzji.

Przypomnieé¢ nalezy, iz pow6d nie moze ani pozwanemu, ani innym podmiotom dzialajacym na tym samym
rynku paliw, zabroni¢ calkowitego stosowania koloru zielonego i to we wszystkich jego odcieniach o czym
wypowiedzial sie juz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2010 r. IV CSK (...). Calkowite zakazanie
stosowania jakiego$§ koloru naruszaloby art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p., a takze art. 120 p.w.p. w kwestii okreélenia
de lege lata pojecia znaku towarowego. Granice ochrony wyznacza bowiem zdolnoé¢ odrézniajaca stosowanego
przez pozwanego zestawienia barw. Zgodzi¢ sie nalezy ze stanowiskiem SN w cytowanym ostatnio wyroku,
ze: Gdyby tylko jednemu przedsiebiorcy przyzna¢ wylgczno$é na uzywanie okreSlonego koloru przez zakazanie
jego uzywania innym przedsiebiorcom prowadzacym ten sam rodzaj dzialalno$ci gospodarczej. Naruszaloby to
zasade swobodnej (uczciwej) konkurencji, zwlaszcza gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma
kolorami. (...) Stwarzaloby to mozliwo$¢ zawlaszczania najatrakcyjniejszych funkcjonalnie i estetycznie koloréw przez
przedsiebiorcow najsilniejszych ekonomicznie. Pow6d pomimo, iz zna to stanowisko wyrazone przeciez w poprzedniej
sprawie pomiedzy stronami dalej w apelacji zarzuca, ze Sad nie uwzglednil w ocenie podobienistwa oznaczen cech
podobnych i zasady, ze o podobienstwie decyduje zbieznosé elementéw dominujacych, ktérymi w przypadku znakéw
towarowych i oznaczen powoda oraz oznaczen pozwanego jest kolor zielony, a wziecie pod uwage jedynie réznic.
Powdd formulujac ten zarzut apelacji ujawnil w istocie swoj cel, jakim jest ,zawlaszczenie” koloru zielonego i to
niezaleznie od odcienia. Nawet nie wspomnial, iz jako przedmiot ochrony wskazal dodatkowo kolory bialy, szary lub
srebrny.

Prawidlowe bylo réwniez oddalenie roszczenia powoda dotyczacego zakazania podswietlania stacji pozwanego w
zakresie:

a) zakazu uzywania zielonego podswietlenia jakichkolwiek zewnetrznych powierzchni stacji paliw lub ich elementow;
b) zakaz uzywania o§wietlenia bezbarwnego o ile o$wietla ono zielone lub zielono-zo6lte powierzchnie stacji paliw.

Zgodzié sie nalezy z pozwanym, ze roszczenia te sa oczywiécie bezzasadne. Pierwsze z w/w roszczen dotyczy
calkowitego zakazu uzywania zielonego podéwietlenia niezaleznie od tego jaki jest kolor o$wietlanego elementu
stacji. Tak sformulowany zakaz zostal uznany za niedopuszczalny przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 27 wrze$nia
2017r. w sprawie IV CSK 674/16. Taki zakaz zmierza ewidentnie do monopolizacji koloru zielonego. W $wietle ww.
wyroku Sadu Najwyzszego uzasadniony jest jedynie zakaz uzywania zielonego podéwietlenia dla takiej kompozycji
kolorystycznej, ktérej stosowanie zostanie uznane za naruszajace prawa powoda. Ponadto w toku procesu nie
wykazano, aby obecnie pozwany pod$wietlal swoje stacje kolorem zielonym. Orzeczenie takiego zakazu byloby zatem
bezprzedmiotowe. Z Kkolei roszczenie zmierzajace do zakazania uzywania o$wietlenia bezbarwnego nie znajduje
jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego lub prawnego. Zakaz zmierza do tego, aby pozwany w ogole nie mogl
o$wietla¢ w nocy swoich stacji benzynowych albo aby nie mogt w ogdble uzywaé na tych stacjach koloru zielonego.
Jesli bowiem uzyje koloru zielonego i oéwietli stacje $§wiatlem bezbarwnym, to bedzie narazony na zarzut wejScia w
zakres zakazu. Tymczasem powo6d nie ma monopolu na kolor zielony na stacji benzynowej, ani nie ma monopolu na
bezbarwne o$wietlenie stosowane na stacjach benzynowych.

Stusznie pozwany wskazuje, iz sposob sformulowania roszczen dotyczacych o$wietlenia - w oderwaniu od kolorystyki
faktycznie uzywanej na stacjach benzynowych - wskazuje jednoznacznie na to, ze intencja powoda jest monopolizacja
koloru zielonego w polaczniu z jakimkolwiek kolorem w jakiejkolwiek proporcji. Tak sformulowane roszczenia nie
zashuguja na uwzglednienie i stusznie zostaly przez Sad I instancji oddalone.

Oczywi$cie zgodzi¢ sie nalezy z teza, ze wszystkie stacje benzynowe sa podobne architektonicznie i dlatego zdolno$¢
odrézniajaca nadaje im ich kolorystyka.



Pomimo, iz Sad Okregowy w uzasadnieniu swojego stanowiska przyjal wbrew wypracowanemu juz w toku poprzednie;j
sprawy miedzy stronami modelowi przecietnego klienta stacji benzynowych, to i tak w ocenie Sadu odwolawczego nie
wplynelo to na wadliwo$¢ orzeczenia. Sad odwolawczy w tym zakresie dokonal na podstawie materialu dowodowego
zawartego w aktach sprawy wlasnej oceny ryzyka konfuzji i doszedl do wniosku, Ze obecnie stacje pozwanego nie sa
tudzaco podobne do stacji powoda i to nawet w nocy, czy w réznych warunkach atmosferycznych. Oczywiécie nikt nie
jest w stanie wykluczy¢ pomylek np. gdy klient jest daltonistg, ale po to sg na stacjach stron inne ich znaki towarowe
np., (...)lub S, czy tez ,(...)” i znaki graficzne powoda tzw. stofica. Wbrew twierdzeniom powoda w

apelacji maja one znaczenie odrdzniajace, gdyby tak nie bylto strony nie dokonywaly czynnos$ci w celu ich ochrony jako
zarejestrowane znaki towarowe.

Powod w kolejnych zarzutach apelacji ponawia to, ze dominujaca cecha jego znakdéw towarowych jest kolor zielony
i catkowicie pomija inne kolory uzupelniajace, ktore staly sie podstawa do wniesienia nowego roszczenia o nowy
przedmiot ochrony w piSmie z dnia 23 listopada 2017 .

Whbrew zarzutom powoda pozwany nie od$wiezyl koloru stacji na zielony, ale jak wynika z zalacznika nr 5 do
pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r. na oliwkowy. Dzialania takiego nie mozna uznaé za sprzecznego z
dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. Zwlaszcza, ze pozwany dzialania te podjal w celu wykonania
prawomocnego wyroku. Pomimo to w treéci pisma z dnia 23 listopada 2017 r. powdd powolal sie na dyspozycje art.
3 u.z.n.k. i sprzeczno$¢ zachowania pozwanego z dobrymi obyczajami. Jego zdaniem zmieniona kolorystyka stacji
pozwanego jest podobna co najmniej w sposéb budzacy skojarzenia ze znakami (...). Pozwany utrzymuje bowiem
zielona kolorystyke stacji paliw jako dominujaca mimo orzeczonego zakazu uzywania zielono z6lej kombinacji
kolorystycznej. Zarzucil pozwanemu dzialania polegajace na wykorzystaniu zbieznych koncepcji graficznych stacji
bezposrednio godzacych z interes powoda, ktéry jest zainteresowany umacnianiem odroéznialnoéci schematu
kolorystycznego jego przedsiebiorstwa i zielonych stacji paliw.

Zarzut powoda o zbiezno$ci koncepcji graficznych stacji stron oparty jest na bledzie, skoro przedmiotem ochrony jakiej
domaga sie w procesie jest zdolno$¢ odrézniajaca wskazanego zestawienia barw, a nie koncepcji graficznych. Takiego
przedmiotu ochrony powo6d nie wskazal i nie udowodnil w toku procesu. Przy czym jak wyjasnil SN w uzasadnienia
wyroku z dnia 27 wrze$nia 2017 r. IV CSK 674/16 celem niniejszego postepowania — co umyka apelujacemu w
tej sprawie — jest zakazanie pozwanemu uzywania przy wizerunku jego stacji zestawien koloréw zielonego lub
zielono — zottego w polaczeniu z uzupehiajacymi kolorami bialym, szarym lub srebrnym w takiej proporcji, ze sa
one tudzaco podobne do stacji powoda, a nie tylko jak wskazal w powdéd w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r.
budza skojarzenia. Zatem zarzuty apelacji w tym zakresie sg bezpodstawne i to z przyczyn wynikajacych z treSci
uzasadnienia pisma powoda z dnia 23 listopada 2017 r. oraz samej apelacji odwohujacej sie do zarzutu wykorzystania
blizej niesprecyzowanej koncepcji graficznej. Skarzacy nie wykazal w tej sytuacji w toku postepowania przed Sadem
I instancji naruszenia przez pozwanego dobrych obyczajéow. Sad Okregowy nie mial podstaw do dokonania takich
ustalen. Obecnie apelujacy zarzuca, iz ustalenia Sadu I instancji w tym zakresie sg lakoniczne. Podtrzymuje, ze
zmienione oznaczenie stacji paliw zastosowane przez pozwanego jest podobne do znakoéw (...) i stacji (...) co najmniej
w sposo6b budzacy z nimi skojarzenia. Jego zdaniem pozwany zastosowat kolor zielony w od$wiezonym odcieniu na o
wiele wiekszej niz poprzednio powierzchni. Zarzucil, iz pozwany uzyskal efekt podobienstwa do stacji powoda.

Zgodzié sie nalezy, iz ustalenie przez Sad braku ryzyka konfuzji jest rownoznaczne ze stwierdzeniem braku dokonania
czynow nieuczciwej konkurencji, o

ktérym mowa w powolanych wyzej przepisach art. 51 10 ust. 1 z.n.k.u. Nie ma takze zadnych podstaw do stwierdzenia
dokonania nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 z.n.k.u.

Nalezy w tym miejscu zauwazy¢ na poglad jaki Sad Najwyzszy wyrazil w uzasadnieniu wyroku z 25 maja 1997 r.
(ITII CKN 11/97, OSP 1997, nr 12, poz. 229), iz ,z zasady wolno$ci i rowno$ci gospodarczej wyrastaja reguly majace
zapewni¢ godziwo$¢ i uczciwo$é postepowania kazdego podmiotu gospodarczego.” Za sprzeczne z dobrymi obyczajami



mozna uzna¢ dzialania zmierzajace do niedoinformowania, dezinformacji, wywotania blednego przekonania, a takze
wykorzystania niewiedzy, lub naiwno$ci. Z kolei za uczciwe konkurowanie (tj. zgodne z dobrymi obyczajami) nalezy
uznaé¢ kierowanie sie w obrocie akceptowanymi spolecznie zasadami etycznymi. Sprecyzowanie treSci dobrego
obyczaju ostatecznie nalezy do sadu (zobacz wyrok SN z 26 wrze$nia 2002 r. III CKN 213/01, OSNC 2003, nr 12, s.
169).

W tym miejscu nalezy przywolaé trafne stanowisko Sadu Apelacyjnego w Warszawie zajete w wyroku z dnia 17 stycznia
2007r. (I ACa 868/06, Rejent 2007, nr 1, poz. 177), w ktdérym stwierdzono, ze ,,ten kto do obrony swych praw powoluje
sie na dobre obyczaje, sam powinien ich przestrzegac.” Ustalenie, iz ewentualne czyny nieuczciwej konkurencji strony
popehiaja wzajemnie powoduje, ze powdd nie spelnia wymogu tzw. czystych rak, aby méc domagaé sie ochrony
swoich praw wobec pozwanego w tej sprawie na podstawie przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza
lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U.z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.). Dla oceny czy doszlo do naruszenia
dobrych obyczajow nalezy uwzgledni¢ réwniez postawe powoda.

Pamietac rowniez nalezy, iz w celu zastosowania art. 3 ust. 1 jako podstawy odpowiedzialnoS$ci za popelienie czynu
nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia dobrych obyczajow, konieczne jest wskazanie jaki konkretnie dobry
obyczaj — inny niz wymieniony w przepisach rozdziatu 2 — zostal naruszony (tak SN w wyroku z 14 listopada 2008
r., V CSK(...); wyrok SN z dnia 11 pazdziernika 2002 r., III CKN (...); wyrok SA w Poznaniu z 18 maja 2006 r., I ACa
(...); wyrok z 2 lutego 2001 r., IV CKN(...)).

Pozwany zastosowal sie do prawomocnego wyroku zakazujacego mu uzywanie zielono-zbltej kombinacji
kolorystycznej, w ktorej zielony stanowi ponad 40%. Shusznie zatem wskazal w pidémie z dnia 12 lutego 2019 r., ze w
Swietle prawomocnego wyroku mogl w dalszym ciagu uzywac kompozycji z wykorzystaniem koloru ciemnozielonego i
z6kego, byleby kolor ciemnozielony zajmowal nie wiecej niz 40% powierzchni. Pozwany postanowil jednak catkowicie
odej$¢ od kompozycji zielono-zo6ttej i zastosowal jednolita kolorystyke, jego zdaniem seledynowa znacznie odbiegajgca
od koloréw wykorzystywanych na stacjach (...). W tej sytuacji pozwany zarzucil, ze to dzialania powoda, ktory -
wbrew orzeczeniom Sadu Najwyzszego - wyraznie zmierza do monopolizacji koloru zielonego, a nawet wiecej - do
monopolizacji samego ,wrazenia

zielono$ci" (pojecie uzywane przez powoda w jego pismach procesowych) nosza znamiona dzialan sprzecznych z
dobrymi obyczajami i naruszajacych zasady uczciwej konkurencji.

Z postanowien ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, iz udziela ona ochrony przedsiebiorcy, ktory
przestrzega dobrych obyczajow i ktérego interesy sa zagrozone nieuczciwymi zabronionymi dzialaniami innych
przedsiebiorcow, ktorzy tych dobrych obyczajow nie przestrzegaja, przy czym za takie zachowanie uwazamy zawsze
popelnienie czynéw opisanych w rozdziale 2 cytowanej ustawy. Chyba, ze z uwagi na funkcje korygujaca art. 3 ust. 1
zachodza podstawy do ustalenia, iz nie zostal zagrozony lub naruszony interes powoda, ktéry nie przestrzega zasady
czystych rak, to czyn taki nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

Powyzsze sprzeciwialo sie uwzglednieniu roszczen powoda na postawie powolanych wyzej przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dobre obyczaje stanowia klauzule generalng. Na zbiezno$¢ tego pojecia z klauzula zasad wspoélzycia spolecznego
wskazuje sie w piSmiennictwie. Pojeciom tym nalezy nada¢ takie samo znaczenie. S3 to zatem normy moralne
i zwyczaje stosowane w dzialalno$ci gospodarczej, pewne normy postepowania. Istotne dla oceny zachowania
przedsiebiorcow w dzialalnoéci gospodarczej z punktu widzenia tego kryterium bedzie ocena zorientowana na
zapewnienie niezakl6conego funkcjonowania konkurencji przez rzetelne i niezafalszowane wspodlzawodnictwo
jakoScig, ceng i innymi pozadanymi przez klientéw cechami oferowanych towaréw i uslug. Za sprzeczne z
dobrymi obyczajami mozna uzna¢ dzialania zmierzajace do niedoinformowania, dezinformacji, wywolania blednego
przekonania u konsumenta, a takze wykorzystanie jego niewiedzy lub naiwno$ci. Zatem sposéb realizacji mechanizmu



rywalizacji pomiedzy konkurentami podlega¢ musi rozwazeniu przy ocenianiu dzialan konkurencyjnych pod katem
sprzeczno$ci z dobrymi obyczajami.

Skoro z ustalefi Sadu opisanych wyzej wynika, ze po zmianie kolorystyki stacje pozwanego nie sa tudzaco podobne
do stacji powoda, to nie mozemy moéwi¢ o naruszeniu przez pozwanego dobrych obyczajow w sposob wskazany
wyzej. Pozwany nie wywoluje u konsumentéw blednego przekonania, ani nie wprowadza ich w blad, w taki sposob,
iz korzystajac z jego stacji pozostaja w blednym przekonaniu, ze byly to stacje powoda. Nie zachodzi ryzyko konfuzji
co do aktualnego oznaczenia stacji stron.

Obecna oznaczenie kolorystyczne stacji pozwanego nie wprowadza klientow tych stacji w blad, co do tego, ze byly
to stacje pozwanego. Nie doszlo zatem do popelienia przez pozwanego czynéw nieuczciwe konkurencji opisanych
w przepisach art. 5 i 10 u.z.n.k, ani naruszenia normy art. 3 ust. 1 u.z.n.k. W konsekwencji nie bylo podstaw do
zastosowania Srodkéw ochrony prawnej przewidzianych w przepisach art. 18 u.zn.k.

Reasumujgc nie doszlo do naruszenia przez Sad Okregowy cytowanych w zarzutach apelacji przepisow prawa
materialnego, a wyrok oparto na prawidlowo ustalonym stanie faktycznym sprawy, ktory tylko nieznacznie wymagat
uzupetnienia i usci§lenia. Ocene prawna tego stanu faktycznego dokonang przez Sad Okregowy Sad

odwolawczy podziela i nie ma potrzeby aby ja powtarza¢. Zarzuty apelacji w opisanej wyzej sytuacji nie mogly
doprowadzi¢ do jej uwzglednienia w zakresie roszczen o nakazanie zaniechania lub usuniecia sprecyzowanych w
piSmie powoda z dnia 23 listopada 2017 .

Przechodzac do roszczen publikacyjnych.

W pkt 3 petitum pozwu z 7 sierpnia 2015 r. powod domagat sie nakazania pozwanemu trzykrotnego opublikowania na
wlasny koszt — w ciggu miesigca od uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie — na 3 lub 5 stronie redakcyjnej
dziennikéw Gazeta (...)1i(...)” (w sumie 6 razy) ogloszenia o wielkoéci 2 lub 3 moduly z przeprosinami o nastepujacej
tresci:

»,M. S. (1) zamieszkaly w K., wla$ciciel stacji paliw znajdujacej sie w B., ul. (...), o§wiadcza, (...) (...). (...) (...) (...) (...)
(...) (...) w przyszlo$ci.”

oraz upowaznienie powoda do opublikowania powyzszego o§wiadczenia w podanych powyzej tytulach prasowych na
koszt pozwanego, w przypadku, gdyby pozwany nie dopelil obowiazku wynikajacego z tre$ci wyroku.

Nastepnie w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. pow6d dodatkowo domagal sie nakazania pozwanemu czterokrotnie
opublikowania na wlasny koszt w ciagu 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku — na gléwnym grzbiecie kazdego
dziennikéw tj. 2 razy w dzienniku ,, Gazeta (...) i dwa razy w dzienniku ,,(...)” ogloszenia o wskazanej w zadaniu
wielkoéci i tredci:

~M. S. (1), wlaSciciel stacji paliw, oS§wiadcza, ze naruszyl prawa ochronne na znaki (...) spotki (...)(...)(...)(...) p.i.c. w

przyszlosci.”

oraz upowaznienie powoda do opublikowania powyzszych o§wiadczen w podanych powyzej tytulach prasowych na
koszt pozwanego, w przypadku, gdyby pozwany nie dopetil obowigzku wynikajacego z tresci wyroku,

albo alternatywnie nakazanie pozwanemu opublikowanie sentencji wyroku na opisanych powyzej zasadach.

Powdd cho¢ w petitum pisma z dnia 23 listopada 2017 r. w punkcie 5. zawarl nowa tre$¢ o§wiadczenia publikacyjnego
wobec pozwanego, to jednak jak wynika z treéci uzasadnienia tego pisma domagat sie go obok zadania publikacyjnego
zawartego w pierwotnym pozwie, co potwierdza stanowisko jakie wyrazit na stronie 6/7 pisma z dnia 23 listopada
2017 r. Wnosil zatem dwa roszczenia publikacyjne wobec pozwanego.



Art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowi, ze do roszczen, o ktdrych mowa ust. 1, stosuje sie przepisy art. 287 ust. 2 i 3 p.w.p.
Te z kolei mowia, ze sad rozstrzygajac o naruszeniu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej
wiadomoSci czeéci, albo caloéci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okre§lonym przez sad
(ust. 2).

Trzeba sie zgodzié, ze w aktualnym, powstalym po dniu 20 czerwca 2007 r., stanie prawnym, w szczegdlnosci na
gruncie art. 287 ust. 2 oraz innych przepiséw p.w.p., roszczenie o publikacje przez naruszajacego prawa ochronne
stosownego o$wiadczenia nie znajduje podstaw prawnych (tak SA w Poznaniu w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. I
ACa (...)).

W tej sytuacji zadanie powoda zawarte w pkt 5. jego pisma z dnia 23 listopada 2017 r. oraz w pkt 3 pozwu z 7 sierpnia
2015 r. nie moglo by¢ uwzglednione na tej podstawie prawnej. Ponadto jak wprost wynika z redakcji art. 287 p.w.p.
nawet roszczenia przewidziane w tym przepisie mogg by¢ uwzglednione przez Sad w terminie zawitym najpdzniej gdy
sad rozstrzyga o naruszeniu, co w przedmiotowej sprawie miato miejsce w prawomocnym wyroku Sagdu Okregowego w
B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 27.09.2017r.
IV CSK 674/16 o czym byla mowa wyzej.

Powdd zapewne mial tego $wiadomo$¢, dlatego w uzasadnieniu pisma z dnia 23 listopada 2017 r. na str. 29 dokonal
wyboru podstawy prawnej swojego roszczenia z punktu 5 pisma z dnia 23 listopada 2017 r. oraz z pkt 3 pozwu z 7
sierpnia 2015 r. i jako jego podstawe prawng wskazat jedynie przepis art. 18 ust. 3 u.z.n.k.

W zaskarzonym wyroku Sad Okregowy w pkt 1 sentencji oddalil pow6dztwo w caloéci zatem réwniez oba zadania
publikacyjne wobec pozwanego zaréwno to sformulowane w pozwie z dnia 7 sierpnia 2015 r., jak i w piSmie z dnia
23 listopada 2017 r.

W uzasadnieniu apelacji powdd zarzucal, ze oddalenie jego roszczenia publikacyjnego co do pierwotnego wygladu
stacji pozwanego w B. bylo niezasadne, w sytuacji gdy prawomocnie przesadzono, ze pierwotnie stosowane na tej
stacji oznaczenia naruszaly prawa powoda. Jego zdaniem brak bylo jakichkolwiek okoliczno$ci wylaczajacych wydanie
nakazu publikacji o§wiadczenia. Nie zgodzil sie z argumentacja Sadu Okregowego w uzasadnieniu zaskarzonego
wyroku. Podkreslil, iz pozwany nie przemalowal swoich stacji dobrowolnie i jedynie zastosowal sie do prawomocnego
wyroku. Zdaniem apelujacego zmiana kolorystyki stacji w B. nie pozbawia go roszczenia publikacyjnego. Wskazal,
ze publikacja doprowadzi do dostarczenia klientom informacji korygujacej wezeéniejsze komunikaty i ptynace z nich
sugestie stanowiace przejaw naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Nawet usuniecie pierwotnej kolorystyki nie
oznacza, ze ustaly skutki naruszenia, kiedy pozwany przez lata utrwalal wéréd uczestnikéw obrotu przekonanie, ze
stacja w B. ma zwiazek z (...). Usuniecie tych skutkéw wymaga dodatkowych dzialan. Dalej apelujacy zarzuca, ze
naruszenie co do pierwotnych oznaczen stacji w B. zostalo juz prawomocnie przesadzone i stwierdzono wystapienie
przestanek z art. 10 ust. 1 w.z.n.k,, art. 5 u.z.n.k. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,, w tym wystepowanie ryzyka konfuzji i
pasozytowanie na

renomie powoda. Objecie powaga rzeczy osadzonej nie dotyczy jednak roszczenia publikacyjnego.

Pozwany w odpowiedzi na apelacje podnidsl, ze w sprawie zakonczonej prawomocnym wyrokiem Sgdu Okregowego w
B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 27.09.2017r.
IV CSK 674/16 roszczenie publikacyjne zostalo prawomocnie oddalone. Zarzucil, iz apelujacy pomija faktyczna tre$c
tego wyroku, w ktérym pozwany zostal zobowigzany tylko do niewielkiego skorygowania wygladu swoich stacji,
poprzez niewielkie zmniejszenie powierzchni zielonej, gléwnie na otoku wiaty i stupie cenowym. Wskazal, ze kolor
zielony nigdy nie byl na stacjach pozwanego dominujacym. Tymczasem powdd w tresci roszczenia publikacyjnego
zada zlozenia o$wiadczenia, ze kolor zielony byl ,dominujacym”. Zarzucil, iz z tego powodu roszczenie powoda nie
zastuguje na uwzglednienie poniewaz nie odpowiada stanowi faktycznemu. Podnidsl, ze powdd cofajac roszczenie o
nakazanie usuniecia wskazanych w pozwie naruszen zaniechal wykazania, czy na stacji w B. rzeczywiécie do takiego



naruszenia doszlo i w jakim zakresie. Wskazal na lokalny charakter swojej dzialalno$ci w przeciwienstwie do powoda,
ktory jest firma globalng.

W ocenie Sadu odwolawczego nalezy zgodzi¢ sie z zarzutami pozwanego w odpowiedzi na apelacje, iz roszczenie
publikacyjne powoda podtrzymywane w apelacji, o nakazanie pozwanemu zlozenia w prasie o§wiadczenia o okre$lonej
tresci nie odpowiada faktycznemu brzmieniu rozstrzygniecia jakie zapadlo w sprawie zakonczonej prawomocnym
wyrokiem Sadu Okregowego w B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem
Sadu Najwyzszego z dnia 27.09.2017r. IV CSK 674/16. W punkcie 1. sentencji tego wyroku nakazano pozwanemu
zaprzestania uzywania dla oznakowania stacji paliw, §wiadczonych przez nie ustug, ich reklamy oraz sprzedazy paliw
plynnych, zielono-z6tej kombinacji kolorow, w ktérej kolor zielony zajmuje ponad 40% powierzchni elementow
stacji w postaci shupa cenowego, otoku wiaty gléwnej, shupéw ja podtrzymujacych, dystrybutoréw paliwa oraz gzymsu
Scian sklepu lub w ktorej kolor zielony stanowi 40% w zielono-zotym zestawieniu koloréw. Postanowieniem z dnia 6
czerwca 2018 r. sygn. akt VIII GC (...) Sad Okregowy w B. dokonal wykladni swojego wyroku i wyjasnil, ze orzeczony
zakaz dotyczy wszystkich stacji benzynowych pozwanego. Orzeczenie to stalo sie prawomocne na mocy postanowienia
Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 20 lipca 2018 r. sygn. akt V AGz (...) (k. 11621164).

W tej sytuacji zgodzi¢ sie nalezy z zarzutem pozwanego w odpowiedzi na apelacje, ze roszczenie publikacyjne
powoda nie odpowiada stanowi faktycznemu, a przede wszystkim przedmiotowi ochrony ustalonemu w wyzej
cytowanym wyroku i odpowiadajacemu jemu naruszeniu pozwanego. Na dzien zamkniecia rozprawy powod znal tre$é
tego orzeczenia mogl zatem dostosowacé zakres swojego roszczenia publikacyjnego do jego brzmienia. Oczekiwanie
apelujacego, ze Sad dokona za niego ograniczenia zakresu zadania lub jego uScislenia o co wnosil w koncowej czesci
apelacji wskazuje, ze mial on pelng §wiadomos$¢ zaniechania jakiego dopuécil sie w tym zakresie w toku procesu.
Whiosek ten w opisanej wyzej sytuacji procesowej, gdy

powod przed zamknieciem rozprawy w przedmiotowej sprawie znatl tre$¢ prawomocnego wyroku Sadu Okregowego w
B. z dnia 30.11.2015r. sygn. akt VIII GC (...) w brzmieniu ustalonym wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 277.09.2017r.
IV CSK 674/16 — nie moze by¢ uwzgledniony.

Jedna z zasad naczelnych naszego procesu jest zasada dyspozycyjnoSci, ktéra obejmuje m. in. przewidziane w art.
321 kpc zwigzanie sadu zadaniem pozwu. Co do zasady Sad w my$l art. 321 § 1 kpc nie moze wyrokowa¢ co do
przedmiotu, ktéry nie byt objety zadaniem, ani zasadzi¢ ponad zadanie. Zasada ta nie moze by¢ jednak stosowana
formalistycznie w tym rozumieniu, ze korygujac brzmienie tego zadania w sentencji wyroku na formule, ktora w
sposob nie budzacy watpliwo$ci odpowiada rzeczywistym intencjom powoda, sad nie narusza art. 321 kpc. Zakres
orzekania sadu zakreslony zostaje bowiem juz w pozwie, w ktérym powod winien doktadnie sprecyzowaé zgloszone
zadanie oraz przytoczy¢ okoliczno$ci faktyczne majace to zadanie uzasadnia¢ (art. 187 § 1 kpc). Tak wiec to powod
decyduje nie tylko o wszczeciu postepowania, ale takze o zakresie rozstrzygniecia sprawy. Zwigzanie granicami
zadania nie oznacza, ze Sad zwigzany jest w sposob bezwzgledny samym sformutowaniem zgloszonego zadania. Je$li
treé¢ zadania sformutowana jest niewlaSciwie, niewyraznie lub nieprecyzyjnie, Sad moze, a nawet ma obowiazek je
zmodyfikowac, jednakze zgodnie z wola powoda i w ramach podstawy faktycznej powddztwa. Oczywiscie ingerencja
sadu w tym zakresie nie moze by¢ zbyt daleko idaca. W tym przypadku chodzi wylacznie o nadanie objawionej tresci
pozwu woli powoda poprawnej jurydycznie (tak SN w wyroku z dnia 28 czerwca 2007 r. IV CSK (...)).

Jak wyjasnil Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK (...) w przypadku
skomplikowanych spraw powo6d aby uniknac¢ ryzyka oddalenia powddztwa, musialby uksztaltowaé tresé¢ pozwu w
postaci kilku, albo kilkunastu nawet sformulowan odnoszacych sie do tego samego zadania, zbieznych do siebie
i przywolywanych kolejno, na wypadek nieuwzglednienia wczesniejszego. Takie rozwigzanie byloby nadmiernym
formalizmem.

Taka sytuacja nie zachodzila jednak w okolicznoéciach przedmiotowej sprawy skoro pow6d wnoszac pismo z dnia 23
listopada 2017 r. doktadnie znat rozstrzygniecie Sadu w spawie VIII GC (...) cytowanej wyzej.



Pomimo to w zadaniu publikacyjnym pozwu z dnia 7 sierpnia 2015 r. w punkcie 3 petitum (podtrzymanym w
piSmie z dnia 23 listopada 2017 r.) powdd reprezentowany przez zawodowych pelnomocnikéw wnosi o zlozenie
przez pozwanego o$wiadczenia przepraszajacego za naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe i zasad uczciwej
konkurencji co do przedmiotu ochrony inaczej oznaczonego niz w punkcie 1 petitum pozwu. Sformulowal tu
nowy przedmiot ochrony, ktérego posiadanie przez powoda nie zostalo wbrew twierdzeniom apelacji potwierdzone
wyrokiem w sprawie VIII GC (...) cytowanej wyzej. Rdwniez w toku przedmiotowego postepowania nie zostalo
wykazane aby powdd posiadal taki przedmiot ochrony. Zwlaszcza w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. w pkt 1 petitum
powdd takze inaczej okreslit przedmiot ochrony. Racje ma pozwany w odpowiedzi na apelacje, ze nigdzie powod
nie wykazal, aby pozwany uzywal na swoich stacjach koloru zielonego jako dominujacego, a takze aby przedmiotem
ochrony przystugujacej powodowi byt kolor zielony. Przedmiot ochrony ustalony

wyrokiem w sprawie VIII GC (...) dotyczy natomiast zielono-zottej kombinacji koloréw w sposéb wskazany w
cytowanej wyzej sentencji. W tej sytuacji ewentualna ingerencja Sadu modyfikujaca tre$¢ roszczenia publikacyjnego
i dostosowujaca je do tresci wyroku w spawie VIII GC (...) nie byla mozliwa. Wola powoda byla bowiem odmienna
nie chcial on przeprosin pozwanego za naruszenie jego praw do przedmiotu ochrony ustalonego w treéci wyroku
w cytowanej sprawie, gdzie nie ma mowy o dominujacym kolorze zielonym, ale o zielono-zéltym zestawieniu
koloréw i brak wskazania na uzupelniajacy kolor bialy. Orzeczenie to stalo sie prawomocne w toku przedmiotowego
postepowania przed zamknieciem rozprawy i powdd mial mozliwo$¢ zmodyfikowaé w tym zakresie swoje zadanie.
Fakt, Ze tego nie uczynil i w piémie z dnia 23 listopada 2017 r. i podtrzymat pierwotne zadanie publikacyjne pozwu
oznacza, ze taka byla jego wola, a Sad obecnie nie moze orzec niezgodnie z tak wyrazona wola powoda. Wprowadzenie
takich zmian oznaczaloby nakazanie pozwanemu przeprosin za inne naruszenie niz wskazane w tresci o§wiadczenia
w pozwie, ktore byto przedmiotem postepowania i rozstrzygniecia, a w tym zakresie musi zachodzi¢ jedno$é. Inaczej
Sad orzeklby o zgdaniu, ktore nie bylo objete pozwem, czyli ponad zgdanie, a do tego w istocie sprowadzaly sie wnioski
koncowej czeéci apelacji.

Reasumujac roszczenie publikacyjne powoda z pierwotnego zadania pozwu nie moglo by¢ uwzglednione, ani
zmodyfikowane przez Sad i dlatego podlegalo oddaleniu, co slusznie uczynit Sad Okregowy, choé¢ z innym
uzasadnieniem.

Natomiast odno$nie drugiego z roszczen publikacyjnych zawartego w piSmie z dnia 23 listopada 2017 r. skoro z ustalen
faktycznych i pranych Sagdu dokonanych powyzej wynika, ze nie doszlo do popehienia czynu nieuczciwej konkurencji,
to brak bylo podstaw do uwzglednienia tego zadania na podstawie art. 18 ust. 3 u.z.n.k.

Ogloszenie przeprosin stuzy nie tylko usunieciu skutku naruszen. Peni, bowiem funkcje wychowawcza i prewencyjna.
W przypadku oznaczen towarowych powszechnie znanych, tzw. marek $wiatowych, cieszacych sie powszechng
renoma i uznaniem, orzekanie takich przeprosin stanowi przestroge dla ewentualnych innych podmiotéw, ktére w
rozny sposo6b moglyby chcie¢ dokonywaé naruszen praw ochronnych. Orzekanie o przeprosinach daje tym samym
jednoznaczny sygnal, ze podmioty, ktérym przystuguja prawa do znakéw towarowych monitoruja rynek i zwalczaja
w drodze sadowej przejawy naruszenia praw ochronnych wynikajacych ze znakéw towarowych (tak SA w Poznaniu
w wyroku z dnia 5 lutego 2009 r. I ACa (...)).

Zgodzi¢ sie nalezy z zarzutami pozwanego w pi$mie z dnia 12 lutego 2019 r., Ze roszczenie publikacyjne ma gléwnie
charakter majatkowy i stanowi szczegblna postaé roszczenia zmierzajacego do usuniecia skutkdw naruszenia. Z tego
powodu roszczenie to ma co do zasady pehi¢ funkcje kompensacyjng. Ma ono na celu przekazanie odpowiedniemu
kregowi odbiorcow informacji korygujacych bledna opinie o przedsiebiorcy, jego dzialaniach, czy wyrobach. W
konsekwencji zadanie publikacyjne nie moze wprowadzaé¢ w blad np. co do przedmiotu naruszonego dobra o czym
byla mowa wyzej.

Trafnie pozwany wskazuje rowniez powohujac sie na poglady orzecznictwa na to, iz roszczenie publikacyjne nie moze
stanowi¢ formy represji wobec przedsiebiorcy dopuszczajacego sie naruszenia. Powinno ono pod wzgledem tresci i
formy zadanego



o$wiadczenia (publikacji) realizowac¢ funkcje kompensacyjna, a jednocze$nie nie moze ono wychodzi¢ poza to, co jest
niezbedne dla realizacji tej funkcji, aby nie powodowac¢ w konkretnych okoliczno$ciach nieuzasadnionej represji wobec
podmiotu zobowigzanego (zobacz wyrok SA w Katowicach z dnia 10 listopada 2005 r. I ACa (...); oraz SAw W. z dnia
7 listopada 2007 r. I ACa (...)). Roszczenie o ogloszenie musi bowiem spelia¢ wymoég adekwatno$ci (wyrok z dnia
4 lutego 1969 r., I CR 500/67, Lex nr 6450; wyrok z dnia 22 pazdziernika 2002 r., III CKN 273/31, Lex nr 79340,
wyrok z dnia 17 maja 2013 r. I CSK 540/12, OSN, Izba Cywilna Zbiér Dodatkowy D 2013, poz. 85). Dlatego podmiot
domagajacy sie publikacji nie moze zadaé¢ dopelnienia czynnos$ci majacej usunac¢ skutki, ktére nie powstaly, ani tez
domagac sie dzialan wykraczajacych poza to, co jest niezbedne dla zniesienia zaistnialych skutkow.

Slusznie zatem Sad Okregowy wskazal, ze zadanie publikacyjne powoda stanowilo niewspolmierna sankcje
i jego uwzglednienie spowodowaloby obcigzenie pozwanego niewspoétmiernymi kosztami. Zgodzi¢ sie nalezy
ze stwierdzeniem, iz pozwany prowadzi lokalna dzielno$¢, a zadanie wielokrotnych publikacji i to o zasiegu
ogoblnokrajowym $wiadczy o represyjnym charakterze zadania powoda.

Brak bylo wiec podstaw do uwzglednienia apelacji powoda w tym zakresie i jako bezzasadna podlegata ona oddaleniu
na podstawie art. 385 kpc.

W tej sytuacji apelacja powoda podlegala oddaleniu w catoSci na podstawie art.
385 kpec.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z zasada odpowiedzialnoéci za wynik procesu na podstawie
art. 98199 kpc. Na koszty pozwanego skladalo sie wynagrodzenie nowo ustanowionego w postepowaniu apelacyjnym
pelnomocnika procesowego w wysoko$ci zgodnej z postanowieniami rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci w
sprawie oplat za czynnos$ci radcoéw pranych z dnia 22 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 t.j.) - § 10 ust. 1
pkt 2) w zw. z § 2 pkt 7) t.j. w kwocie 10.800 zl (co do roszczen o nakazanie, ktére maja charakter majatkowy) i § 8
ust. 1 pkt 19) cytowanego rozporzadzenia w kwocie 1.680 zl x 2 = 3.360 zt (co do dwoch roszezen o zobowiazanie do
zlozenia o§wiadczenia w prasie, ktore maja charakter niemajatkowy), czyli }acznie w kwocie 14.160 zl.

Jednocze$nie nalezalo sprostowaé oznaczenie firmy powoda w rubrum zaskarzonego wyroku zgodnie z brzemieniem
w wypisach z rejestru handlowego powoda dotaczonych do pozwu, gdzie firma w caloéci pisana jest z duzych liter, o
czym orzeczono na podstawie art. 350 § 1 kpc.



