Sygn. akt IV CSK 61/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2009 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczacy)
SSN Marian Kocon (sprawozdawca)
SSN Barbara Myszka

w sprawie z powodztwa BP p.l.c. w L. (Anglia)

przeciwko Marianowi S.

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

w dniu 3 czerwca 2009 .,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

Z dnia 25 wrzesnia 2008 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i

orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie



Powdd B.P. p.l.c., zZgdat nakazania pozwanemu Marianowi S. zaprzestania
uzywania zielono-zottej kombinacji kolorow dla oznakowania stacji paliw, ustug
przez niego s$wiadczonych, ich reklamy i sprzedazy, a takze zaprzestania
oSwietlania na zielono wszelkich elementow stacji paliw. Ponadto nakazania
usuniecia tych naruszen w terminie dwdéch miesiecy od uprawomocnienia sie

wyroku.

Sad Okregowy w B. wyrokiem z dnia 22 lutego 2008 r. uwzglednit w
znacznej czesci powyzsze zgdanie, a Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 25 wrzesnia
2008r. zmienit ten wyrok i zgdanie to oddalit. U podtoza tego rozstrzygniecia legt
poglad, ze zgdanie tak sformutowane nie mogto zosta¢ uwzglednione, gdyz nie
znajduje uzasadnienia w tresci art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. ,0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 153,
poz. 1503 ze zm., okreslana dalej jako ZNKU) oraz art. 296 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. ,Prawo wtasnosci przemystowej” (tekst jedn.: Dz. U. z
2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., okreslana dalej jako PWPU). W istocie prowadzi
bowiem do przyznania powodowi prawa na zmonopolizowanie kolorow zielonego i

zo6ttego oraz mozliwosci dowolnego uzywania ich kombinacii.

Skarga kasacyjna powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego — oparta na obu
podstawach z art. 398° k.p.c. — zawiera zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2
wzw. z art. 5 10 ZNKU oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 PWPU, a takze art. 386 § 6
k.p.c., i zmierza do uchylenia tego wyroku i przekazania sprawy do ponownego

rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Poglad Sadu Apelacyjnego jest trafny w zakresie w jakim przyjat, ze zgdanie
pozwu zostato sformutowane zbyt szeroko. Ochronie na podstawie art. 51 10 ZNKU
jak i art. 296 PWPU podlega okreSlone oznaczenie. Granicg zgdan
poszkodowanego jest zdolnoS¢ odrozniajgca zwigzana z wykorzystywanym
oznaczeniem lub znakiem towarowym. Ocena w tym zakresie musi uwzgledniac
potrzebe realnej ochrony przedsiebiorcow i konsumentow przed wprowadzeniem

w btad, a jednoczesnie zapewnia¢ w optymalnym stopniu swobode konkurencji.



W sprawie przedmiotem ochrony byta okreslona kombinacja kolorystyczna,
uzywana przez powoda. Jest zatem jasne, ze ochrona, ktorej zgda powdd nie
obejmuje kazdej kombinacji kolorystycznej zawierajgcej kolory zawarte
W uzywanym przez niego oznaczeniu, a tylko takie zestawienie barw, ktére moze
wprowadzi¢ w btgd co do oznaczenia przedsigbiorstwa, towaru lub ustugi albo

narusza prawo wytgcznego uzywania znaku towarowego.

Nie sposéb jednak podzieli¢ poglgdu Sgdu Apelacyjnego, ze niedostateczne
sprecyzowanie w zgdaniu pozwu kompozycji kolorystycznej, ktorej usuniecia
domaga sie powod, skutkuje oddaleniem powddztwa. Racje ma Sad Apelacyjny
o tyle o ile twierdzi, ze zgdanie pozwu powinno by¢é mozliwie skonkretyzowane,
gdyz powdd nie moze pozostawi¢ sformutowania tresci zgdania sgdowi, poniewaz
dopiero konkretna tres¢ moze by¢ poddana weryfikacji przez organ stosujgcy
prawo. Nie oznacza to jednak, ze sgd orzekajgcy jest Scisle zwigzany wskazanym
przez powoda Zzgdaniem. Zakres dziatan sgdu wyznacza tu art. 321 k.p.c,
rozumiany w zgodzie z zasadami procesu cywilnego. W Swietle tego przepisu,
redukcja zgdan pozwu jest dopuszczalna, w szczegdlnosci przez ograniczenie
zakresu zgdania czy tez jego uscislenie, o ile sad nie wykroczy przez to poza

podstawe faktyczng i prawng powddztwa.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze przeciwko poglgdowi przyjetemu przez Sad
Apelacyjny przemawiajg rowniez istotne wzgledy praktyczne. W przypadku
skomplikowanych spraw powdd, aby unikngé ryzyka oddalenia powddztwa,
musiatby uksztattowaé tres¢ pozwu w postaci kilku, kilkunastu albo nawet wiecej
sformutowan odnoszacych sie do tego samego zadania, zblizonych do siebie
I przywotanych  kolejno, na wypadek nieuwzglednienia wczesniejszego.
Z oczywistych wzgledéw takie rozwigzanie bytoby nadmiernym formalizmem,
a ponadto w sposdb nieuzasadniony redukowatoby samodzielno$¢ sadu przy

wyrokowaniu.

Pewna trudnos¢ wigze sie jedynie z konstrukcjg roszczen z art. 18 ZNKU
i art. 296 PWPU. Sposbb ograniczenia zgdania pozwu w tym przypadku nie jest tak
oczywisty jak przy zadaniach zaptaty, gdzie wystarczy jedynie zmniejszenie przez

sad wysokosci dochodzonej kwoty. Ta okolicznos¢ nie moze jednak stanowic



podstawy dla zaniechania takiej czynnosci przez sgd. W orzecznictwie zgodnie
przyjmuje sie podobny poglad przy orzekaniu w sprawach o ochrone dobr
osobistych (zob. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 19 pazdziernika 2007r., Il PK
76/07, nie publ., z dnia 11 stycznia 2007r., II CSK 392/06, nie publ., z dnia
7 stycznia 2005 r., IV CK 413/04, nie publ. oraz z dnia 22 grudnia 1997 r., Il CKN
546/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 119). Pozostaje zatem problem wskazania
adekwatnego kryterium dla ustalenia zakresu, w jakim powodztwo powinno zostac
uwzglednione. W sprawie pomocne przy tym bedzie siegniecie do podstawy
faktycznej i prawnej powodztwa, ktére nie tylko wyznaczajg granice rozpoznania
sprawy, ale stanowig kontekst dla zgdania pozwu, gdyz powdd dochodzit ochrony
sgdowej dla scisle okreslonej kombinacji koloréw, wielokrotnie przedstawianej
stownie jak tez graficznie. Granicg ochrony bedzie zdolno$¢ odrdzniajgca tego

zestawienia barw.

Z tych wzgledow nalezy uznac za uzasadniony zarzut naruszenia art. 18 ust.
1pkt1li2ZNKU iart. 296 ust. 1i 2 pkt 1i2 PWPU, przez odmowe udzielenia
ochrony sgdowej przewidzianej w tych przepisach z przyczyn, ktore nie znajdujg
uzasadnienia w przepisach prawa. Dlatego Sad Najwyzszy orzekt, jak w wyroku
(art. 398§ 1 k.p.c.).



