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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30 stycznia 2025 r.
Sad Najwyzszy w |zbie Cywilnej w sktadzie:

SSN Mariusz Zatucki (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Krzysztof Wesotowski
SSN Kamil Zaradkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 30 stycznia 2025 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej A. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig

wW.

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Lodzi

z 5 listopada 2021 r., | AGa 161/20,

w sprawie z powodztwa M. Z. i Z. Z.

przeciwko A. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.

0 zobowigzanie i zaptate

uchyla zaskarzony wyrok Sadu Apelacyjnego w todzi i
przekazuje temu Sadowi sprawe do ponownego rozpoznania i

rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

Krzysztof WesotowskKi Mariusz Zatucki Kamil Zaradkiewicz

UZASADNIENIE
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Wyrokiem z 17 marca 2020 r. Sgd Okregowy w todzi zakazat pozwanemu A.
spotce z 0.0. w W. naruszania prawa ochronnego nr [...] przystugujgcego powodom
M. Z.i Z. Z. jako wspolnikom spétki cywilnej E. w D. do znaku towarowego stowno -
graficznego ,B.”; nakazat pozwanemu opublikowanie szczegotowo okreslonej w
sentencji informacji o tresci orzeczenia w czasopismie branzowym ,[...]” oraz oddalit

powodztwo w pozostatym zakresie.

Sad ustalit m.in., ze powodowie M. Z. i Z. Z. byli wspotwtascicielami spotki
cywilnej o nazwie E. w D. i produkujg nawéz B., ktory jest konfekcjonowany przez Z.

Z. w ramach dziatalnosci gospodarczej o nazwie P. w D.

Na wniosek powoddéw Urzad Patentowy RP na mocy decyzji z dnia 4 maja
2010 r. wydat swiadectwo ochronne na rzecz E. spotki cywilnej M. Z., Z. Z. prawo
ochronne na znak towarowy stowno - graficzny ,B.”, ktéry zostat przyporzgdkowany

do klas towarowych 01 - ptynne nawozy organiczne, ptynne odzywki do roslin.

Wedtug opinii Zaktadu Zywienia Roslin Instytutu Biologii Roslin i Biotechnologii
B. to preparat nalezgcy do nawozéw organicznych, wyprodukowany z naturalnego
wermikompostu (B.) pozyskiwanego przy udziale dzdzownic niezaleznie od podtoza

(substratu/pokarmu) jaki przetwarzaja.

Pozwana spétka A. jest producentem miedzy innymi nawozdw organicznych,
wytworzonych z kompostu (B.) wyprodukowanego przy udziale dzdzownic i
poddanego ekstrakcji chemicznej. W ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
pozwana otrzymata kilka decyzji dotyczgcych ochrony na produkty zawierajgce
nazwe ,B.”, ,B.1” oraz ,B.2”. Posiada rowniez zezwolenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu nawozéw organicznych pod nazwami:
,B.3", ,B.4"i,B.5". Te ostatnie produkty posiadajg tez Swiadectwa kwalifikacji wydane

przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy.

Znak towarowy powodow ,B.” ma posta¢ stowno-graficzng. Obok warstwy
stownej ma charakterystyczng grafike (zéttg korone zamieszczong nad stowem ,B.",
nastepnie element ,E.” wykonany brgzowg czcionkg zamieszczony na rdézowej
wstedze pod napisem ,B.”, utworzony z liter, poczgtkowo duzych, nastepnie

zwezajgcych sie do srodka wyrazu i ponownie zwiekszajgcych sie do kohca wyrazu.
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Decyzjg z 13 lutego 2015 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielit
pozwanej spoétce pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego nawozu pod
nazwg ,B.”, okreslajgc wymagania jakosciowe tego nawozu, jego sktad oraz tresc
instrukcji stosowania i przechowywania. Pozwany nigdy nie wprowadzit do obrotu

produktu o nazwie widniejgcej w tej decyzji.

Sad wskazat, ze znak towarowy strony powodowej jest znakiem stowno-
graficznym o dominujgcej ptaszczyznie wizualnej, odpowiedzialnej za cechy
odrdzniajgce i silng zdolnos¢ odrézniajgcg znaku. Natomiast zastosowane przez
pozwanego w dokumentach przedstawionych w celu uzyskania decyzji Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oznaczenie (nazwa) jest znakiem stownym, pozbawionym
warstwy wizualnej. Znaki te mozna zatem porownac¢ jedynie w warstwie
znaczeniowej i fonetycznej, nie mozna za$ dokona¢ oceny ich podobienstwa
w sferze wizualnej. Sgd zauwazyt, ze zestawienie leksykalne ,B.” nie posiada
zdolno$ci odrdzniajgcej w odniesieniu do oznaczania nim wyrobéw w postaci
nawozu, poniewaz element znaku ,B.” ma charakter opisowy, okresla rodzaj wyrobu.
Ponadto ogodiny i opisowy charakter elementu ,E.” wyklucza jego zdolnosc
odrdzniajgcg — zaréwno konkretng jak i abstrakcyjng. Dlatego oznaczenie ,B.” nie
spetnia funkcji odrdzniajgcych towary produkowane przez powoddéw od nawozu
produkowanego przez pozwang spoétke. Z tej przyczyny Sad przyjat, ze takie

oznaczenie moze powodowac ryzyko konfuzji po stronie konsumentéw.

W takim stanie rzeczy Sad pierwszej instanciji przyjat, ze doszto do naruszenia
prawa ochronnego udzielonego powodom na znak ochrony ,B.”, pomimo braku
wprowadzenia do obrotu towardéw produkowanych przez pozwanego z uzyciem
znaku ,B.", tj. braku wdrozenia produkcji, sprzedazy, reklamy itp. Uznat bowiem, iz
samo istnienie po stronie pozwanego ostatecznego pozwolenia na produkcje nawozu
do roslin, pod nazwg ,B.” stwarza realne zagrozenie, ze do takiego wprowadzenia do
obrotu moze dojs¢ w kazdej chwili. Wskazat, ze celem art. 296 p.w.p. jest nie tylko
przerwanie stanu istniejgcego czynnego naruszenia, ale takze zapobiezenie

potencjalnej mozliwosci realnego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W toku postepowania przed Sgdem pierwszej instancji powodowie przestali

by¢ wspdlnikami spotki cywilnej, skutkiem czego byto m.in. przejscie w/w prawa
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ochronnego na znak towarowy na rzecz powoda Z. Z., ktéry wyrazit zgode na

korzystanie z tego znaku przez M. Z.

Wyrokiem z 5 listopada 2021 r. Sad Apelacyjny w todzi uznat m.in., iz
zachodzi konieczno$¢ sprostowania niedoktadnosci oznaczenia strony powodowej
w zwigzku ze zmiang aktualnie uprawnionego podmiotu z prawa ochronnego, o czym
orzekt z urzedu, oraz oddalit apelacje obu stron. Sgd ten zasadniczo podzielit ocene
prawng Sgdu pierwszej instancji, dodajgc ze specyfika naruszenia, ktérego dopuscit
sie pozwany polega na uzyciu jedynie warstwy stownej znaku ze wzgledu na sposéb
jego uzycia. W tresci pozwolenia wydawanego przez Ministra Rolnictwa nie sg
bowiem umieszczane znaki stowno-graficzne. W ocenie Sgdu Apelacyjnego taki
zabieg pozwanej spoétki Swiadczy o zamiarze bezpiecznego zapewnienia sobie
mozliwosci uzywania znaku towarowego powoddéw, a w konsekwencji stanowi delikt

konkurencyjny.

Sad drugiej instancji podkreslit, ze art. 296 ust. 1 p.w.p. znajduje zastosowanie
rébwniez w razie podjecia dziatan majgcych na celu wprowadzenie w btad opinii
publicznej w zakresie oznaczen stosowanych w szeroko rozumianej przestrzeni
handlowej. Zaznaczyt, ze cho¢ powodowie produkujg pod nazwg ,B.” nawoz
naturalny, a zezwolenie udzielone spoétce A. dotyczy nawozu organicznego, to
rozroznienie tych rodzajow nawozéw oraz zdefiniowanie pojecia ,B." wykracza poza
zaktadang uwaznos¢ dostatecznie poinformowanego, ostroznego i dobrze
zorientowanego klienta segmentu rynku na ktérym dziatajg obie strony. Zdaniem
Sadu wystarczajgce dziatanie szkodzgce sprowadza sie do ryzyka konfuzji poje¢ w

warstwie stownej.

Od wyroku Sadu Apelacyjnego skarge kasacyjng wywiodta pozwana spotka.
Oparta jg na obu podstawach kasacyjnych, zarzucajgc przede wszystkim -
w zmultiplikowanych zarzutach - naruszenie przepisow prawa materialnego,
stosowanych oddzielnie, razem lub w zwigzku, tj. art. 120 ust. 1 i ust. 2, art. 1291
ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 153 ust. 11 ust. 12, art. 154 pkt. 2, art. 285, art. 296 ust. 1i 2
p.w.p, art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z dnia 22 pazdziernika 2008 r. (obecnie art. 10 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.); art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2
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i ust. 3a pkt. 5 ustawy o nawozach i nawozeniu z dnia 10 lipca 2007 r.,
art. 162 § 1 pkt. 1 k.p.a. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (poprzez ich niewtasciwe zastosowanie
lub niezastosowanie w stanie faktycznym sprawy, a przez to wadliwe przyjecie, ze
strona pozwana w specyficznej formie naruszyta prawo ochronne do znaku
towarowego) oraz wskazujgc na naruszenie przepisdw postepowania, co miato mie¢
wptyw na treS¢ zapadtego w sprawie orzeczenia, a to art. 278 § 1 i art. 227
w zw. z art. 382, art. 321 § 1 i art. 350 § 1i § 3 k.p.c. (poprzez oparcie ustalen
faktycznych na dowodzie z wadliwej opinii biegtego, wyj$ciu ponad zgdanie powodow

czy niedopuszczalne sprostowanie wyroku z urzedu).

Majgc powyzsze na uwadze pozwana spotka wniosta m.in. o uchylenie
zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sgdowi odwotawczemu do ponownego

rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

Strona powodowa — w przewidzianej prawem formie — nie wniosta odpowiedzi

na skarge kasacyjna.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna pozwanej spoétki, w zakresie w jakim zmierzata do uchylenia

wyroku Sgdu Apelacyjnego okazata sie zasadna.

Rozpoznajgc zarzuty skargi kasacyjnej, w zwigzku ze sprostowaniem przez
Sad odwotawczy wyroku Sgdu pierwszej instancji, Sgd Najwyzszy w pierwszej
kolejnosci zauwaza, iz instytucja sprostowania, o ktérej mowa w art. 350 § 1 k.p.c.,
dotyczy wytgcznie oczywistych omytek. Na ogoét wskazuje sie, ze pojecie oczywistej
omytki w wyroku obejmuje cztery rodzaje omytek sadu: ,oczywiste niedoktadnosci”,
,oczywiste btedy pisarskie”, ,oczywiste btedy rachunkowe” oraz ,inne oczywiste
omytki”. Cho¢ ustawodawca nie wprowadzit katalogu wad orzeczen, ktére mogag
podlega¢ sprostowaniu, to niewatpliwie sprostowanie nie moze zmierza¢ do
merytorycznej zmiany orzeczenia. Jak bowiem wskazuje sie w orzecznictwie Sgdu
Najwyzszego, sprostowanie omytki musi mie¢ charakter oczywisty, tak aby nie byto
watpliwosci, ze ingerencja w tresc rozstrzygniecia nie ma charakteru merytorycznego
(m.in. postanowienia Sadu Najwyzszego: z 10 marca 1966 r., Il CZ 19/66;
z 25 listopada 1976 r., Il CZ 97/76; z 20 sierpnia 1998 r., Il CKU 35/98; 21 sierpnia



Il CSKP 2109/22 6

2017 r., Il PK 285/16; z 14 kwietnia 2022 r., | CSK 166/22; z 12 czerwca 2024 r.,
[ NSNc 198/23).

W realiach sprawy ingerencja w orzeczenie Sgdu pierwszej instancji
dokonana przez Sgd odwotawczy nastgpita z naruszeniem art. 350 § 1 k.p.c. Nie
sposob bowiem uznaé, ze zmiana podmiotowa dotyczgca uprawnionego z prawa
ochronnego na znak towarowy to zmiana niemerytoryczna, zwtaszcza ze dotyczyta
zakazu naruszania tego prawa, ktérego beneficjentem miata by¢é takze osoba
nieuprawniona z tego prawa. Fakt udzielenie zgody na korzystanie z tego znaku,
0 czym wspomina Sgd odwofawczy, w ocenie Sgdu Najwyzszego niczego w tym
zakresie nie zmienia. Tryb wskazany w art. 350 § 1 k.p.c. nie moze zostac
wykorzystany do takiej zmiany w orzeczeniu, jaka nastgpita w sprawie. Juz samo to

naruszenie uzasadnia uchylenie zaskarzonego wyroku.

Ponadto, potwierdzenie w okolicznosciach sprawy znalazty takze zarzuty co
do chybionego poréwnania spornych oznaczen, ale nie na ptaszczyznie procesowe;j
jak zdaje sie wskazywac skarzgcy przywotujgc tres¢ art. 278 § 1 i art. 227 w zw. z art.
382 i art. 321 § 1 k.p.c.), a na ptaszczyznie naruszenia prawa materialnego, przede
wszystkim co do postaci korzystania ze znaku towarowego, ktéra miata uzasadniaé
naruszenie prawa ochronnego na ten znak i powodowa¢ wyprowadzone

Z naruszenia prawa ochronnego konsekwencje.

Zdaniem Sadu Najwyzszego nie ulega watpliwosci, iz tylko takie korzystanie
ze znaku towarowego ktore nastepuje w obrocie gospodarczym, w odniesieniu do
towardw i ustug, w celu odrézniania wtasnych towarow lub ustug od towarow lub
ustug innych przedsiebiorstw ze wzgledu na kryterium handlowego pochodzenia
towaru, w sposob naruszajgcy lub zagrazajgcy naruszeniem funkcji znaku stanowi
naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego, o ile jest bezprawne.
Prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad, okreslane tez jako ryzyko
konfuzji konsumenckiej, wystepuje woéwczas, gdy przecietny odbiorca moze btednie
mniemaé, ze towary lub ustugi oznaczone danym oznaczeniem pochodzg
Z przedsiebiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego albo

Z przedsiebiorstwa pozostajgcego z nim w zwigzkach gospodarczych” (por. wyroki
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TSUE z 29 wrzesnia 1998 r., C-39/97, Canon Kabuishiki Kaisha, pkt 29, czy
z 22.06.1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH, pkt 17).

Przy rozpoznawaniu roszczen opartych na art. 296 ust. 1i 2 p.w.p. nalezy
mie¢ na wzgledzie definicje znaku towarowego zawartg w art. 120 ust. 1 p.w.p. oraz
wart. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015 r. Wedtug tych przepisow, znakiem towarowym moze byc¢
kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposéb graficzny, jezeli nadaje sie do
odrdznienia towardw jednego przedsiebiorstwa od towardw innego przedsiebiorstwa.
W tej definicji normatywnej funkcja znaku towarowego jest ujeta jako funkcja
oznaczenia pochodzenia, majgca na celu umozliwienie odrdznienia towaréw na
podstawie ich pochodzenia. Przestankg powstania roszczen okreslonych w art. 296
ust. 1 p.w.p. jest, przy uwzglednieniu zakresu prawa ochronnego wynikajgcego z art.
153 p.w.p., dziatanie dajgce sie zakwalifikowa¢ jako naruszenie tego prawa

w sposob okreslony m.in. w art. 296 ust. 2 p.w.p.

Ogodlnie rzecz ujmujgc, przestankg naruszenia prawa ochronnego jest
uzywanie kolizyjnego oznaczenia w celu odréznienia pochodzenia towardw,
prowadzgce do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia
polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w btgd co do pochodzenia

towarow (ustug).

Ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi niebezpieczenstwo
wprowadzenia w btgd, wymaga m.in. rozwazenia kilku czynnikow. Po pierwsze
konieczne jest ustalenie czy zachodzi identycznos¢ albo podobienstwo pomiedzy
towarami (ustugami) oznaczonymi zakwestionowanym oznaczeniem oraz
zarejestrowanym znakiem towarowym i jezeli podobienstwo zachodzi, to jaki jest jego
stopien. Po drugie, konieczne jest takze poréwnanie samych przeciwstawnych
oznaczen pod katem ich identycznosci albo podobienstwa i jezeli podobienstwo
zachodzi, to jaki jest jego stopien. Po trzecie, niezbedne jest rowniez rozwazenie
rozpoznawalnosci (zdolnosci odrozniajgcej) zarejestrowanego znaku towarowego.
Wreszcie, po czwarte, uwzgledniajgc powyzsze elementy konieczne jest dokonanie
catosciowej oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad, tj. przy uwzglednieniu

wszystkich czynnikdéw, ktére majg dla tej oceny znaczenie, zatem uwzgledniajgc
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takze mozliwe zaleznosci pomiedzy tymi czynnikami (por. wyroki TSUE:
z11.11.1997 r., C-251/95, Sabel BV, pkt 22, oraz z 22.06.2000 r., C-425/98, Marca
Mode CV, pkt 40).

W realiach sprawy, dokonujgc oceny naruszenia prawa do znaku towarowego
Sady meriti nie przeprowadzity tego rodzaju ustalen — jak wskazane powyzej —
w sposdéb kompleksowy, zapominajgc m.in. iz podstawowym warunkiem ustalenia,
ze doszto do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, powinno by¢
stwierdzenie, ze doszto w sprawie do bezprawnego dziatania polegajgcego na
uzywaniu znaku towarowego w zakresie zastrzezonym dla uprawnionego (zob. np.
R. Skubisz, Prawo znakow towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 176). O ile
rzeczywiscie ryzyko pomytki nabywcy powstaje takze wtedy, gdy ze wzgledu na
stopien znajomosci znaku oryginalnego na rynku stopien podobienstwa znaku
imitujgcego nasuwa skojarzenie ze znanym znakiem oryginalnym, co moze
przesadzac¢ o wyborze towaru oznakowanego znakiem fatszywym, o tyle charakter
znaku towarowego ktérego dotyczy sprawa i wskazany przez Sady meriti jego
podstawowy element odrézniajgcy w postaci charakterystycznej grafiki (z6tta korona
zamieszczona nad stowem ,B.” ielement ,E." wykonany brgzowg czcionkg
zamieszczony na rozowej wstedze pod napisem ,B.”, utworzonym z liter poczagtkowo
duzych, nastepnie zwezajgcych sie do srodka wyrazu i ponownie zwiekszajgcych sie
do konca wyrazu) to postaC¢ korzystania ze znaku, z ktérej — wedtug ustalen
faktycznych poczynionych w sprawie — pozwana spotka nigdy sie nie dopuscita.
Przyjecie w zwigzku z tym (na takim tle), ze wskazanie we wniosku skierowanym do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzajgcym do uzyskania pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu organicznego nawozu pod nazwg ,B.” prowadzi do
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w btad i naruszenia prawa do stowno-

graficznego znaku towarowego opisanego powyzej jest zbyt daleko idace.

Nie kazdy przypadek uzycia oznaczenia chronionego prawem ochronnym
mozna zakwalifikowac¢ jako naruszenie prawa do znaku towarowego i poszukiwacé
w zwigzku z tym ochrony prawnej w art. 296 ust. 1 i 2 p.w.p. Aby stwierdzi¢
zaistnienie takiego niebezpieczenstwa, klientela musi nie tylko by¢ w stanie
skojarzy¢ dwa znaki towarowe ze sobg, ale konieczne jest ustalenie, ze moze zostac
wprowadzona w btad co do pochodzenia (wyr. TSUE z 11.11.1997 r., C-251/95,
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Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 26). W realiach
sprawy — w kontekscie ustalen Sadéw meriti — takie wnioski nie sg zasadne.
Podstawy uwzglednienia roszczenia nie moze stanowi¢ samo wykorzystanie
oznaczenia w postepowaniu przed organem administracji, ale takie postuzenie sie
nim, ktore prowadzi do =zaktocenia funkcji znaku przez wprowadzenie
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btagd co do pochodzenia towaru lub ustugi albo
do naruszenia funkcji reklamowej znaku. Takich czynnos$ci zas pozwanej spotce —
w Swietle poczynionych ustalen faktycznych ktérymi Sgd Najwyzszy jest zwigzany

(art. 398 § 2 k.p.c.) nie sposdb przypisac.

Skarzgca przedstawita w tej mierze przekonujgce stanowisko, ktére musiato
skutkowa¢ uchyleniem zaskarzonego orzeczenia. Konfrontacja uksztattowanych
w orzecznictwie  kryteriow podobienstwa oznaczen i niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btgd z podstawami zaskarzonego orzeczenia wskazuje, ze Sad
Apelacyjny nie uwzglednit ztozonosci tych kryteriow i potrzeby dokonania analizy
catosciowej, lecz swojg ocene opart na uproszczonej analizie podobienstwa
oznaczen, ujmujgc niebezpieczenstwo wprowadzenia w bfgd jedynie od strony

mozliwosci ich skojarzenia.
Z tych wzgledéw Sgd Najwyzszy orzekt, jak w sentencji (art. 398 k.p.c.).

[SOP]



