Sygn. akt Il CSK 387/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 12 grudnia 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Hubert Wrzeszcz

w sprawie z powddztwa M. Z. i1 Z. Z. — E.(...) s.c. w D.

przeciwko "A.(...)" Spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig

wW.

0 zakazanie produkcji nawozu "B.(...)", "B.(...) do roslin zielonych", "B.(...) naw6z do
roslin kwithgcych" i o zakazanie wprowadzania do obrotu nawozu "B.(...)", "B.(...) do
roslin zielonych"," B.(...) nawoz do roslin kwitngcych",

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 grudnia 2008 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Okregowego w S. z dnia 5 marca
2008 r., sygn. akt I Ca (...),

1. oddala skarge kasacyjna;
2. zasadza od pozwanej na rzecz powodow kwote 3.600 (trzy tysigce szeséset)

ztotych tytutem kosztéw postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

M. Z. i Z. Z. - wspotwiasciciele spotki cywilnej ,E.(...)” w D. wniesli o zakazanie
pozwanej ,A.(...)" Sp. z 0.0. z siedzibg w W. nanoszenia znaku towarowego ,B.(...)" na
nawoz przez nig produkowany, o nakazanie zaniechania wprowadzania takiego nawozu
do obrotu rynkowego, o nakazanie usuniecia natozonego na taki nawéz znaku ,B.(...)", o
nakazanie wycofania z obrotu rynkowego nawozu oznaczonego znakiem towarowym
.B.(...)", 0 nakazanie opublikowania w dzienniku ,R.(...)" i piSmie branzowym ,D.(...)"
treSci zapadtego orzeczenia w ciggu miesigca od jego uprawomochienia sie oraz o
zasgdzenie solidarnie od pozwanej odszkodowania w wysokosci 10.000 ziotych i
kosztow procesu. Pozwana nie uznata powddztwa i wnosita o jego oddalenie oraz o
zasgdzenie kosztow procesu. W pismie z dnia 27 listopada 2004 r. powodowie
ograniczyli swoje zgdania do zakazania wprowadzania do obrotu nawozu ze znakiem
towarowym ,B.(...)" i zgtosili nowe zgdanie zakazania pozwanej produkcji nawozu ze
znakiem towarowym ,B.(...)". Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2005 r. Sgd umorzyt
postepowanie w czesci dotyczgcej zadan, od ktérych powodowie odstgpili. Pismem
procesowym z dnia 14 lipca 2005 r. powodowie oswiadczyli, Zze nie wystepujg przeciwko
znakowi towarowemu ,B.(...)", a jedynie przeciwko stosowaniu powyzszego znaku w
sposbb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2005 r. Sgd Rejonowy w W. oddalit powodztwo i
zasgdzit solidarnie od powodow na rzecz pozwanej kwote 3.880 zt tytutem zwrotu
kosztéw procesu. Sad Rejonowy ustalit, ze powodowie produkujg nawoz ,B.(...)", ktéry
jest konfekcjonowany przez firme ,E.(...)"” w D.. Nawoz ten jest czystym ekologicznie
nawozem o charakterze biodynamicznym, pochodzgcym z wiasnej hodowli dzdzownic
kalifornijskich. Urzgd Patentowy RP decyzjg z dnia 3 wrze$nia 1998 r. zarejestrowat na
rzecz ,A.(...)” Hodowla D.(...) J. P. w W. z pierwszenstwem od dnia 2 listopada 1994 r.
znak towarowy stowno - graficzny ,B.(...)", przeznaczony do oznaczania nawozéw
rolniczych i ogrodniczych. Nastepnie J. P. umowg licencyjng przekazat swoje prawa z
rejestracji znaku towarowego ,B.(...)" firmie ,A.(...)" Sp. z 0.0. z siedzibg w W. Urzad
Patentowy RP decyzjg z dnia 20 czerwca 2001 r. oddalit wniosek powoddéw
0 uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego stowno-graficznego ,B.(...)", na
co ztozyli oni skarge do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w W., ktory z kolei

wyrokiem z dnia 23 marca 2004 r. uchylit powyzszg decyzje. J. P. wnidst skarge



kasacyjng od tego wyroku, ktérg Naczelny Sad Administracyjny wyrokiem z dnia 22
listopada 2004 r. oddalit. Wniosek powoddw o uniewaznienie znaku towarowego ,B.(...)"
nie zostat ostatecznie rozstrzygniety. W dniu 6 marca 2003 r. Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi wydat zezwolenie ,A.(...)" Sp. z 0.0. z siedzibg w W. na wprowadzanie do
obrotu nawozu organiczno - mineralnego ,B.(...)". Pozwem z dnia 8 wrzes$nia 1999 r. J.
P. wni6st o zakazanie M. Z. i Z. Z. - wspotwtascicielom spotki cywilnej E.(...)" w D.
naruszania prawa do zarejestrowanego znaku ,B.(...)". Wyrokiem z dnia 6 grudnia 1999
r. Sgd Okregowy w Z. oddalit powddztwo, uzasadniajgc, ze wyraz B.(...) stanowigcy
nazwe rodzajowg nie podlega rejestracji. Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 3 czerwca
2004 r. oddalit apelacje J. P. od tego wyroku, uznajgc, ze uzywanie przez M. Z. i Z. Z.
etykiety, na ktoérej oznaczajg swoje produkty nazwg zawierajgcg stowo B.(...), bedacag
nazwg rodzajowg, nie wprowadza odbiorcow w btgd co do pochodzenia towaru od
konkretnego producenta. Kasacja J. P. od tego wyroku nie zostata przyjeta do
rozpoznania przez Sgd Najwyzszy.

W ocenie Sgdu Rejonowego, pozwana spoétka uzywa znaku towarowego zgodnie
Z przepisami zaréwno ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej: u.z.n.k.), jak i
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z
2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej: p.w.p.). Sad podkreslit rowniez, ze nie mozna
mowi¢ 0 naruszeniu przez pozwang interesow powodéw takze z tej przyczyny, ze
powodowie, podobnie jak i pozwana, nie wprowadzajg na rynek B.(...), czyli
nieprzetworzonego nawozu wytworzonego przez dzdzownice kalifornijskie, lecz produkt
przetworzony, wysuszony lub rozdrobniony w wodzie. Pozwana spoétka na etykiecie w
sposob jasny i czytelny informuje, ze nawdz przez nig sprzedawany powstat na bazie
wermikompostu, a brak jest informacji, z ktérej by wynikato, ze jest to B.(...).
Jednoczesnie Sgd Rejonowy wskazat, ze pozwana spétka do wyrazu ,B.(...)" dodata
wyraz ,forte” w celu podkreslenia, iz jest to nawdz silniejszy od B.(...), a jego cena jest
wyzsza od ceny nawozu powoddéw, co powoduje, ze nawdz powodow jest bardziej
konkurencyjny. Ponadto Sgd wskazat, ze ostatecznym odbiorcg nawozu jest osoba,
ktéra w zasadzie nie rozumie znaczenia stowa B.(...), ktore funkcjonuje od niewielu lat, a
postuguje sie opisem samego nawozu zgodnym z rzeczywisto$cig.

Powodowie wniesli apelacje od wyroku Sgdu Rejonowego.

Sad Okregowy w S. wyrokiem z dnia 5 marca 2008 r. zmienit zaskarzony wyrok w

catosci w punktach 1i2 w ten sposéb, ze w punkcie 1 zakazat pozwanej ,A.(...)" Spétce z



0.0. z siedzibg w W. uzywania nazwy rodzajowe;j ,B.(...)" w nazwach wprowadzanych do
obrotu nawozdéw organiczno - mineralnych: B.(...), B.(...) nawdz uniwersalny, B.(...)
nawoz do roslin zielonych, B.(...) nawéz do roslin kwithgcych, a w punkcie 2 zasadzit od
pozwanej na rzecz powodow solidarnie kwote 5.400 zt tytutem zwrotu kosztow procesu;
ponadto zasgdzit od pozwanej na rzecz powoddéw solidarnie kwote 7.160 zt tytutem
zwrotu kosztow procesu za instancje odwotawczg.

Sad Okregowy stwierdzit, ze roszczenie powoddéw znajduje podstawe w art. 3 i
art. 10 ust. 1 u.z.n.k. W sprawie kluczowe byto wyjasnienie, czy produkty opatrywane
przez pozwang spotke nazwg rodzajowg ,B.(...)" faktycznie odpowiadajg uzywanej
nazwie sposobem produkcji, sktadem i w konsekwencji wtasciwosciami. B.(...) jest
nazwg rodzajowa, ktéra jako taka nie korzysta z ochrony przynaleznej zastrzezonym
znakom towarowym zgodnie z przepisami tytutu Ill dziatu | p.w.p. W szczegolnosci,
zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 3 i art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p., prawa ochronne nie
przystugujg oznaczeniom skfadajgcym sie wytgcznie z elementéw mogacych stuzy¢ w
obrocie do wskazania w szczegolnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci,
wartosci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci, a takze
tym oznaczeniom, ktére ze swej istoty mogg wprowadza¢ odbiorcow w btad w
szczegolnosci co do charakteru lub wiasciwoséci towaru. Z faktu zatem, ze pozwana
zastrzegta nazwe ,B.(...)" jako znak towarowy, nie wynika zakaz uzywania tej nazwy
przez innych producentéw wprowadzajgcych do obrotu produkt odpowiadajgcy
wymienionej nazwie rodzajowej. Jednoczesnie waznie zastrzezona nazwa rodzajowa
nie daje prawa wprowadzania do obrotu produktu nieodpowiadajgcemu zastrzezonej
nazwie rodzajowej, Takie dziatanie, mimo postugiwania sie zastrzezonym znakiem
towarowym, jest bezprawne w rozumieniu prawa cywilnego, w tym w rozumieniu
przepisow u.z.n.k. Poza tym pozwana spotka, w wyniku zakonczonego w toku
niniejszego procesu postepowania administracyjnego, zostata pozbawiona prawa
ochronnego na znak towarowy ,B.(...)” przez uniewaznienie znaku (wyrok Naczelnego
Sadu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r., Il GSK 235/07). Sad Rejonowy nie
dysponowat materiatem dowodowym moggcym stanowi¢ podstawe do rozstrzygniecia
kluczowego zagadnienia, czy objete pozwem produkty pozwanej spotki mogg - z racji
sposobu ich wytwarzania oraz sktadu i w konsekwencji wkasciwosci - funkcjonowac¢ w
obrocie pod nazwg rodzajowg ,B.(...)". Sad Okregowy znat w tej sytuacji za konieczne
dopuszczenie z urzedu dowodu z opinii placowki naukowej, zwtaszcza, ze powodowie

nie byli w procesie reprezentowani przez profesjonalnego petnomocnika. Ze



sporzadzonej przez Akademie Rolniczg w S. Wydziat Ksztattowania Srodowiska i
Rolnictwa Katedre Ochrony i Ksztattowania Srodowiska wynika, ze produkty obu stron
opatrywane nazwg rodzajowg ,B.(...)" roznig sie zasadniczo w zakresie wszystkich
wczesniej wskazanych parametrow, mianowicie cyklem produkcyjnym, sktadem i
wiasciwosciami. W konkluzji opinii stwierdzono, ze sposéb przygotowania i wtasciwosci
produkowanych przez powoddéw nawozow pozwalajg na nazywanie ich nawozami
wyprodukowanymi na bazie B.(...), ale nie B.(...). Podkreslono jednak, ze powodowie,
wprowadzajgc do obrotu B.(...) w formie roztworu wodnego czy zawiesiny wodnej winni
0 tym szczegotowo informowacé na etykiecie produktu, nie pozbawia ich prawa do
uzywania nazwy ,B.(...)", bowiem produkt w wyniku takiego przetworzenia nie traci
naturalnych wiasciwosci B.(...). Wiasciwosci zas spornych produktéw pozwanej spotki
wykluczajg dopuszczalnos¢ ich wprowadzania do obrotu z uzyciem w nazwie okreslenia
.B.(...)", jako wprowadzajgcego w btad jego odbiorcow . Poza sporem w sprawie
pozostaje, ze wyprodukowanie rzeczonych nawozéw przy zastosowaniu metody
uzywanej przez pozwang spotke odbywa sie w niewspotmiernie krotszym czasie niz
wyprodukowanie naturalnego nawozu przez powoddéw. Sgad Okregowy uznat, ze
okreSlanie przez pozwang spotke spornych produktéw jako B.(...) jest naduzyciem
wprowadzajgcym odbiorcow w btad co do sposobu pozyskania produktow oraz co do
jego wiasciwosci nieobojetnych dla prowadzonych upraw. Okolicznosé, ze pozwana
zamieszcza na etykiecie szczegotowy opis produktu w istocie swej zaprzeczajacy, ze
jest B.(...), nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, poniewaz w zadnym stopniu
nie usprawiedliwia stosowania nazwy ,B.(...)” w kontek$cie dominujgcej szaty graficznej
produktu okreslanego tamze jako ,B.(...)". Odbiorcy majg prawo - niezaleznie od stopnia
swej swiadomosci co do istoty pojecia ,B.(...)” - do zakupu nawozu, ktéry rzeczywiscie
odpowiada jego nazwie, bez potrzeby studiowania opisu jego sposobu pozyskiwania i
ostatecznego sktadu i wtasciwosci. Sgd Okregowy wskazat nastepnie, ze zezwolenie na
wprowadzenie spornych nawozow wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie
odbiera cech bezprawnosci dziataniu pozwanej polegajgcemu na opatrywaniu
produktow nazwg nieadekwatng do jego sposobu produkcji, sktadu i wiasciwosci.
Pozwana spdtka moze produkowac¢ i wprowadza¢ do obrotu nawozy o skitadzie i
wiasciwosciach objetych zezwoleniem, co jednak nie oznacza dowolnosci w
opatrywaniu tych produktow nazwg ,B.(...)", ktéra nie jest objeta zezwoleniem.

W konkluzji Sgd Okregowy stwierdzit, ze uzywanie przez pozwang spotke nazwy

,B.(...)"” do okreslenia produktéw, ktére nie sg B.(...), jest dziataniem, ktére moze



wprowadzi¢ klientow w bifgd co do jakosci, sktadnikdw, sposobu wykonania,
przydatnosci, istotnych cech towaru i jako takie jest czynem nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Dziatanie to w sposob oczywisty narusza interesy
producentéw, w tym powodow, pozyskujgcych nawédz B.(...) w dtugim i naturalnym cyklu
produkcyjnym, ograniczajgcym wielko$¢ produkcji, a zatem wyczerpuje réwniez
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k.

Pozwana w skardze kasacyjnej zarzucita naruszenie przepisbw prawa
materialnego, mianowicie art. 3 i art. 10 u.z.n.k. oraz przepisdw postepowania,
mianowicie art. 233, art. 286 w zwigzku z art. 290 oraz art. 386 k.p.c.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzut naruszenia art. 3 i art. 10 u.z.n.k. okres$lajgcych czyny nieuczciwej
konkurencji dotyczy, zdaniem pozwanej, niewtasciwej subsumcji. W istocie jednak
sformutowanie tego zarzutu stanowi wytgcznie polemike z ustaleniami faktycznymi
dokonanymi przez Sad Okregowy i z przyjetg w konsekwencji tych ustalen kwalifikacjg
prawng. Wbrew temu, co twierdzi skarzgca, pojecie B.(...) ma ustalone znaczenie.
Przyjmuje sie mianowicie, ze B.(...), okreslany tez jako humus biologiczny, kompost
koprolitowy czy wermikompost, jest nawozem uzyskiwanym z odchodow dzdzownicy
kalifornijskiej (eisenia fetida) po przetworzeniu substancji organicznej w specjalnych
tozach. Sgd Okregowy przekonywajgco wyjasnit, ze postugiwanie sie przez pozwang
oznaczeniem ,B.(...)” w odniesieniu do towaréw, ktére w rzeczywistosci B.(...)em nie sg,
moze byC uwazane za wprowadzajgce klientow w btagd oznaczenie towaréw w
rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Skarzgca zarzucita naruszenie art. 233 k.p.c., ale nie wskazala, ze w istocie
chodzi jej o § 1 tego artykutu. Do naruszenia tego przepisu mogtoby dojs¢ tylko
wowczas, gdyby skarzgca wykazata uchybienie podstawowym regutom stuzgcym ocenie
wiarygodnosci i mocy poszczegolnych dowodow, tj. regutom logicznego myslenia,
zasadzie doswiadczenia zyciowego i witasciwego kojarzenia faktow (wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 16 grudnia 2005 r., Ill CK 314/05, niepubl.). Tymczasem skarzgca
ograniczyta sie do zakwestionowania wnioskdw zamieszczonych w opinii biegtego, ze
wzgledu na rzekomy brak ich uzasadnienia, a to jest niedopuszczalne ze wzgledu na
art. 398° § 3 k.p.c. stanowigcy, ze podstawag skargi kasacyjnej nie mogg by¢ zarzuty
dotyczace ustalenia faktéw lub oceny dowodoéw. Przyjecie przez ustawodawce takiego
rozwigzania byto podyktowane potrzebg zharmonizowania podstaw kasacyjnych z

charakterem postepowania kasacyjnego i zakresem rozpoznania skargi, oznaczonym w


http://portalwiedzy.onet.pl/47539,,,,dzdzownice,haslo.html

art. 398§ 2 k.p.c., a takze jednoznacznego okreslenia funkcji Sadu Najwyzszego jako
sgdu prawa, sprawujgcego nadzor nad dziatalnoscig sgdow powszechnych w zakresie
orzekania (zob. postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 23 wrzesnia 2005 r., lll CSK
13/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 76; wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 26 kwietnia 2006 r.,
V CSK 11/06, niepubl.).

Skarzgca, zarzucajgc naruszenie art. 286 w zwigzku z art. 290 k.p.c., podniosta,
ze opinia zlecona Akademii Rolniczej w S. zostata sporzgdzona jednoosobowo, przy
czym bez znaczenia jest okolicznos¢, ze kierownik katedry rowniez podpisat sie na
opinii, skoro nie brat udziatu w jej opracowaniu. Skarzgca powotata sie przy tym na kilka
wypowiedzi w orzecznictwie i piSmiennictwie. Nie wskazata jednak na podstawowy w
tym zakresie wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 28 wrzes$nia 1965 r., Il PR 321/65
(OSNCP 1966, nr 5, poz. 84), ktéry uksztattowat zarbwno pdzniejsze orzecznictwo, jak
tez poglady doktryny. Zgodnie z tym wyrokiem, opinia instytutu wydana na zgdanie sgadu
(art. 290 § 1 k.p.c.) powinna by¢ podjeta kolektywnie, po wspélnym przeprowadzeniu
badania oraz powinna wyraza¢ stanowisko nie poszczegdlnych osob, lecz instytutu,
ktory te osoby reprezentujg; w opinii powinny by¢ wskazane nie tylko imiona i nazwiska
0sbb, ktére przeprowadzity badania i wydaty opinie (art. 290 § 2 k.p.c.), lecz réwniez ich
stopnie naukowe i stanowiska stuzbowe, ze wskazaniem dziedziny wiedzy, w ktorej sg
specjalistami. W okolicznosciach niniejszej sprawy Sad Okregowy zwrdcit sie do
Akademii Rolniczej w S. Wydziatu Rolniczego Katedry Ekologii i Ochrony Srodowiska.
Na pierwszej stronie opinii podpisali sie: dr inz. A. K. (z adnotacja: ,,Opinie sporzadzita”) i
prof. dr hab. Z. Z. (z adnotacjg: ,Kierownik Katedry”). Na ostatniej stronie opinii
podpisata sie wytgcznie dr inz. A. K. Zaréwno ze strony tytutowej, jak i ze sformutowan
zamieszczonych w opinii wynika, ze zostala ona sporzgdzona jednoosobowo i
podpisana przez Kierownika Katedry. Nie pozbawia to jednak rzeczonej opinii
charakteru opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w rozumieniu art. 290
k.c. Gdyby jednak przyjg¢, ze rozwazana opinia zostata wydana z naruszeniem
wymienionego przepisu, nalezatoby wykazac¢, ze uchybienie to mogto mie¢ wptyw na
wynik sprawy. Tymczasem w skardze kasacyjnej nie wykazano istnienia takiego wptywu
i jedynie podjeto polemike ze stanowiskiem zajetym przez Sgd Okregowy.

Nie zastuguje na uwzglednienie zarzut naruszenia art. 386 k.p.c. Jest bowiem
regutg, ze sad drugiej instancji w razie uwzglednienia apelacji zmienia zaskarzony wyrok
i orzeka co do istoty sprawy (art. 386 § 1 k.p.c.). Sad drugiej instancji moze wydac

orzeczenie reformatoryjne po dokonaniu wiasnych ustalen na podstawie materiatu



zebranego w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym
(wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 9 listopada 2005 r., Il CK 200/05, niepubl.). Sad ten
ma jednak nie tylko uprawnienie, ale wrecz obowigzek rozwazenia na nowo catego
zebranego w sprawie materiatu, oraz dokonania jego wiasnej, samodzielnej i swobodnej
oceny, w tym oceny zgromadzonych w postepowaniu przed sgdami obu instancji
dowodow (wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 5 marca 2002 r., | CKN 934/00, niepubl.). W
tej sytuacji oczywiscie nie mozna zarzuci¢ Sgdowi Okregowemu w S., ze dokonujgc
wilasnych ustalen faktycznych i wydajgc wyrok reformatoryjny naruszyt zasade
dwuinstancyjnosci postepowania.

Z przedstawionych powoddéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c. orzekt

jak w sentencji.



