Sygn. akt IV CSKP 34/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2021 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczgcy)
SSN Monika Koba (sprawozdawca)
SSN Wiadystaw Pawlak

w sprawie z powoddztwa H. Spétki Akcyjnej w W.

przeciwko T. Spotce Akcyjnejw T.

0 zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy i o zaptate,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 12 stycznia 2021 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowe;j

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 28 wrzesnia 2018 r., sygn. akt V AGa (...),

1) oddala skarge kasacyjna,
2) zasagdza od powddki na rzecz pozwanej kwote 6240 (szes¢
tysiecy dwiescie czterdziesci) ztotych tytutem zwrotu kosztéw

postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2017 r. Sad Okregowy w T. oddalit powodztwo H.
S.A. w W. (dalej jako: ,H.”) skierowane przeciwko T. S.A. w T. (dalej jako: ,T.”) o
nakazanie pozwanemu zaprzestania oznaczania wprowadzanych do obrotu
produktéw (dokumentéw z nimi zwigzanych), a takze swojego przedsiebiorstwa
znakiem ,P.” lub ,P.”, wycofania na swoj koszt z obrotu produktéw oznaczonych
tym znakiem, a takze materiatdw reklamowych z nimi zwigzanych i ich zniszczenia,
opublikowania na swoj koszt informacji o tresci zapadtego orzeczenia w dzienniku
,R.” oraz zapfate kwoty 554.936,50 z} tytutem bezpodstawnie uzyskanych korzysci
majgtkowych zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu produktéw naruszajgcych
prawa wytgczne powoda i kwoty 161.769,23 zt tytutem odszkodowania.

Sad pierwszej instancji ustalit, ze H. posiada prawa wytgczne na znak
towarowy P. O. (nr (...)), ktére nabyt na podstawie umowy z dnia 31 marca 2015r.
sprzedazy P. w O. S.A. w O.. Prawo ochronne na znak towarowy P. O. trwa
poczgwszy od 14 grudnia 2006 r. H. wnioskiem z dnia 28 pazdziernika 2015 r.
dokonato zgtoszenia tego znaku w Urzedzie Patentowym RP, ktéry zarejestrowany
jest dla klas: 31 i 35 wedtug klasyfikacji nicejskiej, ktére obejmujg miedzy innymi
prawo oznaczania tym znakiem nasion, cebulek sadzonek oraz materiatdw
szkétkarskich. Grupa kapitatowa powoda produkuje oraz sprzedaje hurtowo i
detalicznie - w opakowaniach oznaczonych znakiem P. O. - miedzy innymi nasiona
roslin ogrodniczych ( warzyw i kwiatdéw) oraz materiat szkotkarski.

Pozwany T. funkcjonowat poprzednio pod firmg Zaktady N. w T. nalezgce do
C. w W. (dalej jako: ,C.”), a nastepnie do Z. w W., ktére dzielito sie na Okregowe
Centrale w W., T., P., W. i K.. Wszystkie centrale - w tym poprzednik prawny
pozwanego - postugiwaty sie znakiem towarowym w postaci dwoch
wspotsrodkowych okregdw, wewnagtrz ktorych usytuowany byt ukosny napis
zachodzgcych na siebie liter ,C.”, nad ktérym znajdowaty sie dwie marchewki. Znak
ten nie byt chroniony w Urzedzie Patentowym RP i stuzyl wszystkim
przedsiebiorstwom nalezgcym do Z., a tym samym wszystkim funkcjonujgcym w

tamtym czasie przedsigbiorstwom nasienniczym.



Zarzgdzeniem z dnia 30 stycznia 1982 r. Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej zostato utworzone P. w T. (dalej jako: ,P.”), ktére w dalszym ciggu
uzywato wyzej opisanego znaku C. w kolorze zielonym z pomaranczowymi [...]i. Na
podstawie umowy z dnia 5 stycznia 1987 r. zawartej z tym przedsiebiorstwem
plastyk - projektant R. P. wykonat projekt znaku stowno - graficznego P. w kolorze
zielonym z pomaranczowymi [...]i, ktérego to znaku poprzednik prawny pozwanego
zaczgt uzywaé¢ miedzy innymi w swojej dokumentacji firmowej i materiatach
reklamowych co najmniej od roku 1987 r.

W latach 90 - tych XX wieku P., jako jedyne ze Z., zostato sprywatyzowane i
razem z pozostatymi przedsiebiorstwami panstwowymi weszto w skfad Korporaciji
N., ktoéra stosowata znak towarowy P. w kolorze zielonym z pomaranczowymi [...]i,
miedzy innymi w swoich dokumentach firmowych. W 1996 r. P. zmienit frme na T. i
od tego czasu uzywat znaku P. miedzy innymi w dokumentacji firmowej i
materiatach reklamowych wytgcznie w konfiguracji ze znakiem T..

W 2000 r. pozwany oraz nastepcy prawni oddziatow C. zawarli porozumienie
w sprawie uzytkowania i rejestracji znakow towarowych. W dacie jego zawarcia
pozwany nie uzywat przemystowo ani handlowo znaku C. i nie wnosit sprzeciwu co
do uzytkowania i rejestracji znaku towarowego P.. Po zawarciu porozumienia
uzywanie przez pozwanego znaku P. ograniczato sie nadal wylgcznie do
materiatdw reklamowych i dokumentacji firmowej. Znak P. T. pozwany zaczat
zamieszcza¢ na opakowaniach produktéw dopiero w sezonie 2015/2016,
poczgwszy od dnia 17 wrzesnia 2015 r.

T. uczestniczyt w procesie sprzedazy P. O. S.A. w upadtosci likwidacyjnej i
wiedziat o kupnie tego przedsiebiorstwa przez H.. Miat takze rozeznanie w kwestii
znaku towarowego zgtoszonego iuzywanego w obrocie gospodarczym przez
powoda.

W dniu 5 czerwca 2015 r. pozwany - dziatajgc w identycznym obszarze
dziatalnosci gospodarczej jak powdd - zgtosit znak stowno graficzny P. dla
produktéw klasy 31 i 35 wedtug klasyfikacji nicejskiej (numer zgtoszenia (...)). T.
oznaczat tym znakiem towary tej samej klasy co H.. Przed dokonaniem zgtoszenia

w Urzedzie Patentowym pozwany nie postugiwat sie tym znakiem na opakowaniach



produktow wprowadzanych do obrotu gospodarczego w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

Powdd w dniu 9 grudnia 2015 r. dziatajgc na podstawie art. 143 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U.
z 2020 r., poz. 286 - dalej jako: ,Pr.w.p.” lub ,prawo wiasnosci przemystowej”) ztozyt
do Urzedu Patentowego RP sprzeciw wobec zgtoszenia znaku towarowego
przez pozwanego. Jednoczesnie wezwat T. do zaniechania naruszen
i powstrzymania sie od uzywania znaku stowno — graficznego P..

Pozwany nie zastosowat sie do Zgdania powoda i w dalszym ciggu
postugiwat sie znakiem towarowym P., w tym wprowadzat do obrotu produkty
oznaczone tym znakiem. Pierwsza dostawa opakowan ze spornym logo na rzecz
pozwanego nastgpita 16 wrzesnia 2015 r. Postanowieniem z dnia 21 stycznia
2016 r. Sgdu Okregowego w T. (VI GCo (...)) - zmodyfikowanym postanowieniem
Sadu Apelacyjnego w (...) z dnia 11 maja 2016 r. - doszto do zabezpieczenia
roszczen H. przeciwko T. dochodzonych pozwem, w sposéb szczegdétowo
okreslony w sentencji.

W marcu 2016 r. przedstawiciele handlowi powoda zakupili od pozwanego
produkty znajdujgce sie na torebkach na ktorych znak P. - wbrew tresci
postanowienia zabezpieczajgcego - nie zostat zaklejony. Sezon nasienny - dla
takich firm jak strony - trwa od konca wrzesnia do maja, ze szczytem sprzedazy
w okresie od pazdziernika do konca lutego. Zaopatrywanie sklepow w towar
odbywa sie kilka miesiecy wczes$niej, przed rozpoczeciem sezonu nasiennego.

Pomimo pewnych podobienstw, torebki oznaczone znakami towarowymi
stron, roznity sie od siebie, w zaleznosci od ich zawartosci. Ponadto, opakowania
pozwanego zostaly oznaczone znakiem P. w konfiguracji ze znakiem T. na tle
biatoczerwonej flagi, umieszczonym w dolnej czesci torebki. Opakowania powoda
zawieraty natomiast jedynie znak towarowy P. O. umieszczony na zielonym tle w
gornej czesci torebki.

Sad Okregowy nie znalazt podstaw do stwierdzenia by zaistniata
ktérakolwiek z sytuacji uzasadniajgcych przyjecie, ze pozwany naruszyt prawo

ochronne powoda na znak towarowy (art. 296 ust. 2 Pr.w.p.).



Wskazat, ze pozwany nie uzywat bezprawnie w obrocie gospodarczym
znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego powoda
w odniesieniu do identycznych towarow (art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p.). Oznaczenia
towardw stron nie sg bowiem identyczne, a ich analiza poréwnawcza prowadzi do
wniosku, ze identyczny jest tylko jeden z elementow sktadajgcych sie na znak
stowno — graficzny tj. stowo ,P.” wpisane w mniejszy okrgg z dwoma [...]i. Drugi
element stowny tj. ,0.” i ,T.” sg oczywiscie rézne. Réwniez elementy graficzne nie
sg identyczne. W szczegolnosci inne jest tto mniejszego okregu, w ktore wpisane
jest stowo ,P.” - w znaku powoda jest to kolor zielony, a u pozwanego kolor biaty.
Ponadto wiekszy krag u powoda jest w potowie biaty, a w potowie z6tty, na ktérego
tle wpisane sg stowa ,0.”. W znaku pozwanego wiekszy krgg jest natomiast
catkowicie w kolorze biatym, a stowo , T.” jest umiejscowione pod tym okregiem.

Nie ma takze - w ocenie Sgdu Okregowego - podstaw do przyjecia,
ze pozwany uzywat znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w  odniesieniu do towaréw identycznych  lub
podobnych, przy zachodzeniu ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btad, ktore
obejmowatoby w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym
zarejestrowanym (art. 296 wust. 2 pkt 2 Pr.w.p.). Podkreslit, Zze ocena
zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego prowadzi do wniosku,
ze stowo ,P.” byto uzywane przez pozwanego juz od potowy lat 80 - tych ubiegtego
wieku i nie zrzekt sie on prawa do tego znaku towarowego na mocy porozumienia z
dnia 25 maja 2000 r. Stwierdzit, ze w tresci tego porozumienia jest jedynie zawarte
oswiadczenie pozwanego, iz nie uzywa przemystowo i handlowo prawa do znaku
towarowego C. C. w W. oraz bylych jej oddziatdbw i nie wnosi sprzeciwu co do
uzywania i rejestracji na terytorium RP i poza jej granicami miedzy innymi znaku
towarowego Przedsiebiorstwa w O. P. O.. Ze zgromadzonych w sprawie dowodow
wynika, ze okreslenie ,P.” funkcjonowato na rynku obrotu nasionami przed
zgtoszeniem znaku towarowego przez P. w O., a motywem zawarcia porozumienia
byty trudnos$ci z uzyskaniem rejestracji znakow towarowych przez przedsiebiorstwa

branzy nasienniczej.



Majgc na wzgledzie, ze poréwnywane znaki towarowe miaty charakter
stowno - graficzny uznat, Ze ocena ich podobienstwa musi przebiegaé w sposéb
catosciowy z uwzglednieniem warstwy wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Stwierdzit, ze okreslenie P. nie jest pozbawione zdolnosci dystynktywnej o
ktorej mowa w art. 129 ust. 2 pkt 2 i 3 Pr.w.p., ocena naruszenia przez pozwanego
prawa wytgcznego powoda powinna zatem uwzglednia¢ ten element stowny przy
analizie warstwy fonetycznej i znaczeniowej.

W ocenie Sgdu Okregowego porownanie obu znakoéw towarowych
w warstwie fonetycznej wskazuje, ze nie sg one identyczne, a jedynie podobne
itojedynie w odniesieniu do jednego =z elementow stownych ,P.".
Kolejne elementy stowne znakow ,0.” i ,T.” sg rozne. W ptaszczyznie koncepcyjnej
najistotniejszg réznicg miedzy znakami uzytymi na konkurencyjnych produktach
stron - wykluczajgcg wprowadzenie odbiorcow w btgd co do pochodzenia towardw -
jest wyeksponowanie na etykiecie produktu pozwanego ,rzucajgcego sie w oczy”
okreslenia ,T.”. Dominuje on takze z uwagi na intensywne biato - czerwone tto na
ktérym zostat umieszczony, kolorystyke (biata drukowana duzymi literami czcionka
poprzedzona zielong literg T na biato - czerwonym tle), jak i jego fantazyjnosc,
cechujgcg sie wysokg zdolnoscig odrézniajgcg. W ptaszczyznie wizualnej réznice
miedzy znakami stron sg ewidentne juz prima facie. W szczegdélnosci inne jest tto
mniejszego okregu, w ktére wpisane jest stowo ,P.” - u powoda jest to kolor zielony,
a u pozwanego kolor biaty. Z kolei wiekszy krgg u powoda jest w potowie biaty, a w
potowie zoétty, ana jego tle sg wpisane stowa ,0.”, a u pozwanego jest on
catkowicie w kolorze biatym, a stowo ,T.” jest umiejscowione pod tym okregiem i
wyraznie wyodrebnione (nie zachodzi na pozostate elementy). Ponadto wszystkie
opakowania produktow powoda majg to samo layout czyli zielone tto i logotyp oraz
nazwy w gornej czesci torebki, a u pozwanego nie majg tta, kazda torebka jest
bowiem inna w zaleznosci od produktu, a znaki towarowe umieszczone sg u dotu
torebki.

Podkreslit Sad Okregowy, ze do dokonania oceny, czy istnieje
niebezpieczenstwo wprowadzenia klientéw w btgd - w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt
2 Pr.w.p. - nalezy odwota¢ sie do wzorca przeciethego konsumenta czyli modelu

osoby rozwaznej i dobrze poinformowanej na rynku danego rodzaju produktow.



Z przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego w sposéb nie budzgcy
watpliwosci wynika, ze zeznajgcy w sprawie swiadkowie nigdy nie spotkali sie
z sytuacjg by klienci lub kontrahenci pomylili znaki towarowe P. O. i P.. Oznacza to,
ze wprowadzenie w btad nalezy uzna¢ za wykluczone, co wynika przede wszystkim
Z wyraznego zaakcentowania na opakowaniach pozwanego okreslenia ,T.”.

W konsekwencji przyjgt Sad Okregowy, ze powdd - mimo spoczywajgcego
na nim ciezaru dowodu (art. 6 k.c.) - nie wykazat identycznosci obu znakéw
towarowych ani prawdopodobienstwa wprowadzenia klientow w btad w nastepstwie
uzywania przez pozwanego znaku towarowego P..

Zdaniem tego Sgdu wprowadzanie przez pozwanego do obrotu tego samego
rodzaju produktdow oznaczonych znakiem P., umieszczanie go na dokumentach i
postugiwanie sie tym znakiem w celach reklamy, nie stanowito takze czynu
nieuczciwej konkurencji (art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji - jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 - dalej jako:
,=u.z.n.K.” lub , ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji”).

Ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wynika bowiem,
ze to pozwany jako pierwszy wprowadzit do obrotu rynkowego towary oznaczajgc
je znakiem stowno - graficznym P.. Powod nie udowodnit réwniez by pozwany
catkowicie porzucit ten znak i zaprzestat jego uzywania. Wprawdzie zasada
pierwszenstwa nie ma w sprawie zastosowania, gdyz to powdd uzyskat rejestracje
na znak towarowy - co wigze sie z poddaniem tego znaku przepisom
Prawa wtasnosci przemystowej - jednak w ptaszczyznie graficznej oznaczenia
powoda i pozwanego znaczgco sie rdznig, nie zachodzi zatem ryzyko
wprowadzenia konsumentow w btgd co do pochodzenia towaréw. Wyeksponowanie
na opakowaniach  produktéw pozwanego oznaczenia ,T.” o0znacza,
ze rozpoznawalnos¢ produktdw pozwanego opiera sie na znaku tozsamym z jego
firmg, a dla zorientowanego, dobrze poinformowanego odbiorcy, nie istnieje ryzyko
konfuzji i przypisania produktu pozwanego powodowi.

Zdaniem Sadu Okregowego nie zachodzi takze podstawa do objecia
dziatalnosci pozwanego hipotezg art. 3 u.z.n.k. w kontekscie wykorzystywania

dobrej opinii konsumentéw o produkcie powoda i przywtaszczaniu sobie korzysci



wypracowanych dzieki cudzym naktadom ze skutkiem w postaci przejecia czesci
klienteli i spadkow obrotu konkurenta (pasozytnictwo).

Przeprowadzone w sprawie dowody nie wskazujg bowiem, by towar powoda
oznaczony znakiem towarowym P. O. cieszyt sie szczegdlng renomg i byt
powszechnie znany na rynku tego rodzaju produktow. Powod nie zaoferowat
zadnych dowodoéw (badania opinii publicznej, nagrody, wyrdznienia, publikacje
prasowe, rankingi, raporty specjalistycznych pracowni), ktére mogtyby na taki stan
rzeczy wskazywac. Ponadto, z dokonanych w sprawie ustalen wynika, ze znak
towarowy P. jest znany na rynku od kilkudziesieciu lat, trudno zatem zaktadac ze
renoma tego znaku miataby wynikac z jego promowania przez powoda.

Sad Apelacyjny w (...) wyrokiem z dnia 28 wrzesnia 2018 r. oddalit apelacje
powoda, podzielajgc w petni ustalenia faktyczne oraz oceny prawne Sadu pierwszej
instancji - wyrazone zaréwno na gruncie Prawa wiasnosci przemystowej, jak i
Ustawy 0 nieuczciwej konkurencji - i nie znajdujgc podstaw do przeprowadzenia na
whiosek skarzgcego uzupetniajgcego postepowania dowodowego w postepowaniu
apelacyjnym.

Wskazat, ze Sad Okregowy w petni prawidlowo dokonat catoSciowej
oceny oznaczen stron na ptaszczyznie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, ktora
doprowadzita go do trafnych wnioskéw co do braku ryzyka konfuzji konsumentow.
Powdd natomiast usitujgc sprowadzi¢ spor do poréwnania fragmentéw uzywanych
przez strony znakow (znaku stownego P.), pomijajgc pozostate oznaczenia stowne i
marginalizujgc réznice graficzne i kolorystyczne, konsekwentnie nie uwzglednia, ze
spor nie dotyczy wniosku pozwanego o rejestracje jego znaku towarowego, lecz
stosowania znaku w obrocie dla oznaczenia produktéw. Dla oceny ryzyka konfuzji
wedtug modelu przecietnego konsumenta (nalezycie poinformowanego, uwaznego i
racjonalnego), znaczenie ma catos¢ opakowania w ktorym produkt jest
sprzedawany, a nie jedynie jego wyselekcjonowanych fragmentéw. Twierdzac, ze
elementy stowne obu znakéw w postaci oznaczenia pochodzenia geograficznego
(O., T.) nie majg zdolnosci odrdzniajgcej i mogg wprowadzac w btad, prowadzac do
skojarzenia przedsiebiorstwa pozwanego z oddziatem (filig) przedsiebiorstwa
powoda, skarzacy - zdaniem Sadu Apelacyjnego - pomingt, ze takie kryterium

geograficzne, jako odrézniajgce - a nie tworzgce ryzyko konfuzji zostato



zaakceptowane miedzy innymi przez poprzednikow prawnych stron. Nie wniesli oni
w porozumieniu z 2000 r. wzajemnie sprzeciwu co do uzytkowania i rejestraciji
znakéw towarowych przedsiebiorstwa C. w P., C. w W., C. O., P. O.. Wszystkie te
znaki zawierajg kregi z dwoma [...]i oraz napis P. lub C., co je upodabnia.
Elementem odrdzniajgcym - zaakceptowanym przez strony tego porozumienia - jest
natomiast wiasnie oznaczenie geograficzne (O., P., W.).

Wskazat Sad Apelacyjny, Zze przecietny konsument ma $wiadomosg,
iz w obrocie oznaczenie oddziatu lub filii nastepuje przez dodanie tych stéw przy
firmie i nazwy miejscowosci - tam gdzie miesci sie ta filia lub odziat - a nie przez
podanie samej tylko nazwy geograficznej. Dostrzeze takze - zwazywszy na miejsca
sprzedazy towaréw stron - wszystkie akcentowane przez Sgd Okregowy réznice
w oznaczeniach stron, w tym takze to, Zze oznaczenie pozwanego ma inng
kolorystyke i eksponuje fantazyjng nazwe T..

Sad Apelacyjny zaakceptowat takze stanowisko Sadu pierwszej instancji,
ze nie ma zadnych podstaw do przyjecia, ze w porozumieniu z 2000 r. pozwany
zrzekt sie prawa do znaku ,P.”. Jego zdaniem tres¢ porozumienia jest precyzyjna
oraz jednoznaczna i wynika z niej, ze pozwany ograniczyt sie jedynie
do oswiadczenia, ze nie korzysta z nie chronionego znaku C. (opisanego
w zatgczniku nr 1 do porozumienia) i nie sprzeciwia sie rejestracji tego znaku przez
powoda. Zaznaczyt, ze skarzgcy odmiennie interpretujgc tre$¢ porozumienia
nie ztozyt wniosku dowodowego o przestuchanie stron, ktoére je podpisaty.
Nie wykazat zatem, ze - wbrew jego literalnej tresci - ich celem, byto zrzeczenie sie
przez pozwanego prawa do znaku P..

Sad Apelacyjny akceptujgc stanowisko Sgdu Okregowego dotyczgce oceny
roszczen powoda — takze na gruncie Ustawy o ochronie nieuczciwej konkurenc;ji -
podkreslit, ze pozwany nie wykazat ani ryzyka konfuzji konsumentow ani
szczegolnej wartosci rynkowej swego znaku, a takze spadku swoich obrotéw na
skutek dziatan pozwanego. Zwrdcit uwage, ze pozwany konsekwentnie zarzucat,
ze doszto do utraty renomy spornego znaku na skutek upadtosci poprzednika
prawnego powoda, a skarzgcy nie przedstawit zadnych dowoddéw przeciwnych.
Z uwagi na problemy finansowe, ktére doprowadzity do upadtosci, produkty

oznaczone spornym znakiem nie byly czasowo dostepne na rynku, a poprzednik
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prawny powoda miat u kontrahentow zlg opinie, nie ptacit bowiem swoich
zobowigzan. W tych okoliczno$ciach zarzuty pasozytnictwa na znaku towarowym
powoda - zdaniem Sgdu Apelacyjnego - nie znajdowaty oparcia w zgromadzonym
w sprawie materiale dowodowym.

Od powyzszego rozstrzygniecia skarge kasacyjng ztozyt powod, zaskarzajgc
wyrok w catosci i zarzucajgc naruszenie: art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr. w.p., w tym w zw.
z art. 120 ust. 1i 2 Pr. w.p., art. 121, 153 ust. 1, 154 Pr. w.p., art. 129* ust. 1 pkt 9
iw zw. z art. 1291 ust. 1 pkt 12 Pr. w.p. (poprzednio art. 129 ust. 2 pkt 2) oraz art.
65 k.c., wtym w zw. z art. 154 i 121 Pr. w.p., a takze art. 160 ust. 1 Pr. w.p.

Wskazujgc na powyzsze zarzuty wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku
i przekazanie sprawy Sagdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania -
aw przypadku stwierdzenia podstaw - uchylenia takze w catosci orzeczenia
Sgdu Okregowego w T. i przekazania sprawy Sagdowi pierwszej instancj
do ponownego rozpoznania ewentualnie uchylenia wyroku Sadu Apelacyjnego
i orzeczenia co do istoty sprawy oraz zasagdzenie kosztow postepowania
kasacyjnego.

Pozwany w piSmie procesowym z dnia 21 czerwca 2019 r. wniost o
oddalenie skargi kasacyjnej i zasgdzenie kosztéw postepowania kasacyjnego.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Konstrukcja zarzutéw skargi wskazuje, ze powodd obecnie koncentruje sie
na argumentowaniu, ze powinna mu zosta¢ udzielona ochrona jego prawa na znak
towarowy na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr. w.p. Nie twierdzi natomiast,
ze pozwany dopuscit sie czyndéw nieuczciwej konkurenciji lub, ze uzywa w obrocie
znaku towarowego identycznego z jego znakiem (brak zarzutu naruszenia art. 296
ust. 2 pkt 1 Pr. w.p.).

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr. w.p. uprawniony z prawa ochronnego na
znak towarowy, na ktory udzielono prawa ochronnego 2z wczesniejszym
pierwszenstwem moze zakazaé innej osobie bezprawnego uzywania w obrocie
gospodarczym znaku podobnego do znaku, na ktéry udzielono prawa ochronnego
na znak towarowy z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego
w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko

wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko
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skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego
z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego.

Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad co do zrédta pochodzenia towarow
powstaje w sytuaciji, gdy przecietny odbiorca moze btednie mniemac, ze towary pod
tym znakiem pochodzg 2z przedsiebiorstwa uprawnionego do znaku Ilub
pozostajgcego z nim w 2zwigzkach gospodarczych Ilub organizacyjnych.
Metodyka badania niebezpieczehstwa wprowadzenia w btgd polega po pierwsze na
tym, Zze poréwnuje sie towary (ustugi) pod przeciwstawionymi znakami,
z okresleniem stopnia podobieAstwa, po wtére poréwnuje sie same
przeciwstawione znaki, a w razie ustalenia podobienstwa ustala sie jego stopien,
po trzecie okresla sie rozpoznawalnos¢ (zdolno$¢ odrdzniajgcg) wczesniejszego
znaku towarowego i jej stopien, po czwarte ustala sie znaczenie innych czynnikow
majgcych znaczenie i po pigte przeprowadza sie - przy uwzglednieniu rezultatéw
wczesniejszych ustalen - catosciowg ocene niebezpieczenstwa wprowadzenia
w btad (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia
11 listopada 1997 r., C - 251/95 Sabel, z dnia 29 wrzesnia 1998r., C - 39/97 Canon,
z dnia 29 czerwca 1999 r., C 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z dnia 22 czerwca
2000 r., C 425 - 98, Marca Mode, z dnia 6 pazdziernika 2005 r., C - 120/04, Medion,
z dnia 27 kwietnia 2006 r., C - 145/05, Levi Strauss oraz wyroki Sgdu Najwyzszego
z dnia 20 grudnia 2001 r., Il CKN 1440/00, niepubl., z dnia 7 maja 2003 r., IV CSK
97/01, niepubl., z dnia 14 listopada 2003 r., | CK 176/02, niepubl., z dnia 22
kwietnia 2004 r., V CK 96/03, niepubl., z dnia 6 kwietnia 2005 r., Ill CK 476/04,
niepubl., zdnia 20 pazdziernika 2005 r., Il CK 154/05, niepubl.,, z dnia
12 pazdziernika 2005 r., 1l CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132, z dnia
15 grudnia 2006 r., 1l CSK 299/06, OSNC 2007, nr 11, poz. 172, z dnia 22 luty
2007 r., Il CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11, z dnia 21 lutego 2008 r., Il CSK
264/07, OSNC 2008, nr 4, poz. 118, iz dnia 25 lutego 2010 r., Il CSK 120/09,
niepubl.).

Przy ocenie ryzyka konfuzji nalezy bra¢ pod uwage konkretne uzywanie
oznaczenia pozwanego na rynku, a nie wszelkie mozliwe okolicznosci uzywania
tego oznaczenia, jak ma to miejsce w procesie rejestracji znaku towarowego.

Wynika to z faktu, ze osoba uzywajgca znaku identycznego lub podobnego
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do zarejestrowanego znaku towarowego nie rosci sobie praw do tego znaku
lecz korzysta z niego ad hoc. Aby ustalic czy uprawniony do zarejestrowanego
znaku towarowego ma prawo sprzeciwiC sie takiemu szczegodlnemu korzystaniu
Z oznaczenia, nalezy ograniczy¢ sie do okolicznosci charakteryzujgcych to
uzywanie, bez koniecznosci badania - tak, jak ma to miejsce w procedurze
rejestracji - czy innego rodzaju uzywanie tego oznaczenia, w innych
okolicznosciach, mogtoby wprowadzaé¢ w btgd. Nacisk nalezy potozy¢ na konkretne
warunki rynkowe oraz sposéb i cel postugiwania sie zakwestionowanym
oznaczeniem (por. m.in. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
z dnia 12 czerwca 2008 r., C — 533/06, O2 Holdings). Samo niebezpieczenstwo
skojarzenia znakow nie uzasadnia zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr. w.p., jezeli
odbiorcy nie mogg pomyli¢c zrédta komercyjnego pochodzenia towarow pod
znakiem. Skarzgcy - w uzasadnieniu skargi skoncentrowanym w znacznej
mierze na zagadnieniach teoretycznych i odwotujgcych sie do poréwnan
znakéw in abstracto - rozréznienia tego nie bierze pod uwage pomijajgc,
ze w postepowaniu cywilnym sad ocenia przede wszystkim konkretny sposéb
uzycia spornego oznaczenia przez pozwanego. W rezultacie wadliwie identyfikuje
metodyke ustalania niebezpieczenstwa wprowadzania w btagd przez sgd w sprawie
cywilnej w ramach art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr. w.p. z przyjetg przez Urzad Patentowy
i sgdy administracyjne w postepowaniu o rejestracje (uniewaznienie rejestracji)
znaku towarowego.

Sady obu instancji dokonaty wszechstronnej i zarazem prawidtowej oceny
zaistnienia ryzyka konfuzji zarébwno na gruncie prawa wtasnosci przemystowej, jak
i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Trafnie przyjety - co nie jest
na etapie postepowania kasacyjnego kwestionowane - Ze strony nie uzywajg
identycznych, a jedynie podobnych znakéw, dla identycznych towardw.
Prawidtowo réwniez uznaty, Zze stopien tego podobieAstwa uwzgledniajgcy
wszystkie elementy znakéw (stowne, graficzne, przestrzenne), ujmowane
catosciowo - mimo podobnej koncepcji znakéw - jest niski, a ryzyko pomyiki
minimalne. Prezentujgc stanowisko przeciwne skarzgcy ogranicza sie do analizy

selektywnie wybranych elementéw poréwnywanych znakéw towarowych,
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niejednokrotnie opisujgc je w sposob oderwany od rzeczywistego ich wyglgdu
I pomijajgc istniejgce miedzy nimi roznice w odbiorze catosciowym.

Zaakceptowac nalezy ocene Sadow obu instancji, ze podobna jest jedynie
czes¢ dominujgcego oznaczenia stownego P., a kolejne elementy stowne znakow
,O.7 1 ,T.” sg rozne. Litery sktadajgce sie na stowo P. - mimo ich umieszczenia w
centralnej czesci oznaczen - jako ukosnie zachodzgce na siebie (a w przypadku
znaku powoda przystoniete dodatkowo ciemnozielonym ttem), nie sg
wyeksponowane w sposob czytelny dla odbiorcy. W obu poréwnywanych znakach
wyraznie zaakcentowany i skupiajgcy uwage jest element stowny ,0.” z
podkresleniem na zottym tle oraz ,T.” na biatym tle, do ktérego stylizacji uzyto
wyraznych, drukowanych liter i kontrastujgcej czarnej czcionki.

Nie mozna zgodzi¢ sie ze stanowiskiem powoda - opartym na tresci art. 129
ust. 2 pkt 2 Pr. w.p. (aktualnie art. 129! ust. 1 pkt 12 Pr. w.p.) - ze stowne
elementy znaku ,0.”, ,T.” majg znikomg dystynktywnosc¢, a umieszczenie w znaku
towarowym stowa ,T.” btednie komunikuje przeciethemu odbiorcy o pochodzeniu
towaru z filii lub oddziatu przedsiebiorstwa powoda. W okolicznosciach sprawy
postuzenie sie przez strony w porownywanych znakach nazwg miejscoOwoSCi
stanowito element odrdzniajgcy w obrocie i miato na celu doprecyzowanie zaktadu
produkcyjnego z ktérego pochodzi towar (dawnych okregowych centrali), z uwagi
na wczesniejsze powigzania stron z przedsiebiorstwem panstwowym, z ktorego sie
wywodzity. Wbrew stanowisku skarzgcego - w tych specyficznych okolicznosciach -
odwotanie sie do oznaczenia geograficznego (nazwy miejscowosci) mogto stanowic
element dystynktywny idominujgcy znaku towarowego, skoro nie miato ono
znaczenia dla oceny jakosci lub innych cech opatrywanych oznaczeniami towarow i
ustug.

Zaaprobowac nalezy takze stanowisko Sgddw, ze w ptaszczyznie wizualnej
(kolorystycznej, graficznej) réznice miedzy znakami stron sg ewidentne. Inne jest tto
mniejszego okregu, w ktore wpisane jest stowo ,P.” - u powoda jest to kolor zielony,
a u pozwanego kolor biaty. Z kolei wiekszy krgg u powoda jest w potowie biaty, a w
potowie Zzoétty, a na jego tle sg wpisane stowa ,0.”, aupozwanego jest on
catkowicie w kolorze biatym, a stowo ,T.” jest umiejscowione pod tym okregiem i

wyraznie wyodrebnione (nie zachodzi na pozostate elementy). Znak towarowy H.
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ma cztery okregi, a znak pozwanego posiada tylko dwa okregi (mniejsze) o
oszczednej kolorystyce. Znak graficzny dwoéch marchewek wtopiony w odmienng
kolorystyke poréwnywanych znakéw nie jest dominujgcy i przy uwzglednieniu
postrzegania przez konsumenta znaku jako catosci - a nie jak to czyni skarzacy
selektywnie - nie powoduje ryzyka konfuzji. Odmienne sg gabaryty marchewek
(wieksze u pozwanego) i kolorystyka (jasniejsza u pozwanego), u powoda
marchewki mieszczg sie w okregach, a u pozwanego wykraczajg poza okrag.
Dodatkowo znak graficzny dwdch marchewek moze byc przez konsumentow
kojarzony z opisem towarow wskazanych w klasie 31 klasyfikacji nicejskiej
wykorzystywanych w ogrodnictwie (nasiona, warzywa, korzenie), a samodzielnie
ma nieznaczng zdolnos¢ odrdzniajgcy.

Wbrew stanowisku skarzgcego elementy kolorystyczne znakdéw stowno -
graficznych majg bardzo istotne walory odrdzniajgce i niejednokrotnie decydujg
0 rozpoznawalnosci znaku towarowego. Poruszanie w skardze problematyki
kolorow per se, ktore wyjatkowo cechuje pierwotna zdolnos¢ odrdzniajgca, a mogag
naby¢ wtdrng zdolnos¢ odrdzniajgcg w wyniku ich intensywnego uzywania
w potgczeniu z okreslonymi towarami, nie wspiera stanowiska powoda, skoro
domagat sie on ochrony wielobarwnego znaku stowno - graficznego a nie koloru
per se (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 27 wrzesnia 2017 r., IV CSK 674/16,
niepubl. i orzeczenia przytoczone w jego uzasadnieniu). Istniejgce rozbieznosci
miedzy znakami byly zatem dostateczng podstawg do stwierdzenia, ze nie
zachodzi niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd co do pochodzenia towardw,
jak tego wymaga art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr. w.p.

Uzywanie przez strony w oznaczeniu stowno - graficznym stow ,0.”, ,T.”
petni funkcje odrézniajgcg produkty stron, i w okolicznosciach sprawy nie wywotuje
u klientow skojarzenia, ze pozwany wprowadza je do obrotu w ramach wspétpracy
z powodem. Trafnie Sad Apelacyjny akcentowat, ze takie wiasnie kryterium -
odnoszgce sie do siedziby prowadzonej przez podmioty branzy nasienniczej
dziatalnosci gospodarczej - jako odrézniajgce, a nie wskazujgce na pochodzenie od
tego samego przedsigbiorstwa czy powigzanych ekonomicznie przedsiebiorstw
pozostajgcych pod jednolitg kontrolg - zostato przyjete w porozumieniu w sprawie

uzytkowania i rejestracji znakoéw towarowych zawartym pomiedzy nastepcami
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prawnymi oddziatéw C. w W., a zatem podmiotami najbardziej zorientowanymi w
warunkach uzywania tego znaku towarowego C. w W. oraz jej bytych oddziatow (k.
111 - 114). Podmioty te nie uznawaty, by wchodzgcy w sktad kombinowanego
(wieloelementowego) znaku, ktéorym sie postugiwaty, znak graficzny dwoch
marchewek witgczonych w okreg byt dominujacy i uniemozliwiat realizacje przez
znak towarowy jego podstawowej funkcji odrdzniajgcej sprzedawane przez nich
towary. Na zgodng koegzystencje znakéw towarowych podmiotéw powstatych na
bazie dawnych oddziatbw C. wskazuje nie wniesienie przez nich we
wzmiankowanym porozumieniu wzajemnie sprzeciwu co do uzytkowania i
rejestracji znakow towarowych przedsiebiorstwa C. wP., C. w W. oraz P. O..
Celem stron porozumienia - wyartykutowanym wprost w jego tresci - byto wtasnie
to by ,znaki towarowe z ktorych korzystajg w zakresie swojej dziatalnosci
produkcyjnej i handlowej posiadaty dostateczne znamiona odrézniajgce w zwyktych
warunkach obrotu gospodarczego” (§ 1 i § 3 porozumienia). Wszystkie te znaki
zawierajg kregi z dwoma [...]Ji oraz napis P. lub C., co je upodabnia (k. 117 - 119).
Elementem odrdzniajgcym - zaakceptowanym przez strony tego porozumienia - jest
natomiast oznaczenie siedziby prowadzonej dziatalnosci (O., P., W.). Zarzut
naruszenia art. 65 k.c. (bez wskazania w podstawie skargi jednostki redakcyjnej,
ktérej dotyczy) przez btedne przyjecie, ze strony tego porozumienia, jako kryterium
najsilniej odrézniajgce uznaly oznaczenia stowne geograficzne (O., P.), a nie
fantazyjny element stowny ,P.” i graficzny (dwie marchewki na dwéch okregach) nie
zastugiwat zatem na uwzglednienie. Niezaleznie od powyzszego akceptacja tego
porozumienia przez poprzednika prawnego powoda oraz znoszenie przez niego
funkcjonowania na rynku znakéw P. (C.) wraz ze znakiem graficznym dwdch
marchewek wykorzystywanych przez przedsiebiorstwa nasiennicze - jak trafnie
podnosi pozwany - skutecznie neutralizuje ryzyko wprowadzenia odbiorcéw tych
towaréw w btad co do pochodzenia towardw.

Nie zastuguje na uwzglednienie zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2
Pr. w. p. przez wadliwe zastosowanie i nie ustalenie wysokiej rozpoznawalnosci
znaku powoda na rynku, majgcej - jego zdaniem - kluczowe znaczenie dla
stwierdzenia ryzyka konfuzji. Zostat on oparty na tezie o nie wystepowaniu

w obrocie znaku podobnego na rynku przez kilkanascie lat przed naruszeniem,
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co jest sprzeczne z podstawg faktyczng rozstrzygniecia, ktdéra nie moze byc¢
w postepowaniu kasacyjnym kwestionowana (art. 398°§ 3 i art. 3983 § 2 k.p.c.).
Wynika z niej, ze znak ,P.” nie byt wprawdzie przez pozwanego uzywany do
oznaczania towarow wprowadzanych do obrotu, ale nie zaprzestat on jego
uzywania w materiatach reklamowych i dokumentacji firmowej (k. 791 i k. 893).
Z poczynionych w sprawie ustalen nie wynika takze by w obrocie nie byly
uzywane - w istotnym dla sprawy okresie - znaki C. W. i C. P., a porozumienie z
2000 r., w sprawie uzytkowania i rejestracji znakow towarowych przeczy tezie
skarzgcego o0 nieobecnosci tego rodzaju oznaczen w obrocie. W swojej
argumentacji powodd nie uwzglednia takze, ze Sady obu instancji ustality, ze znak
towarowy - ktérego ochrony sie domaga - nie byt znakiem renomowanym, a jego
atrakcyjnosc¢ [ rozpoznawalnosc¢ na rynku byta niewielka.
Powdd poza odwotywaniem sie do przystugujgcego mu prawa na znak towarowy
nie udowodnit by znak towarowy P. O. cieszyt sie duzg rozpoznawalnoscig na rynku
nasienniczym.

Decyzja o rejestracji znaku nie przesadza jego zdolnosci odrézniajgcej, ani w
dacie rozpoczecia ochrony ani na przysztosé¢, moze bowiem nie uwzgledniac
pewnych komponentéw sytuacji w ktorej prawo do znaku ma istnie¢ i byc
wykorzystywane (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 r., lll CSK
120/09, niepubl.). Nie bez racji Sad drugiej instancji podkreslit, ze odwotywanie
sie przez pozwanego - majgcego ugruntowang pozycje na rynku - do znaku
powoda celem wzbudzenia u konsumentéw przeswiadczenia o powigzaniach
miedzy oboma podmiotami jest watpliwe, takze z tego wzgledu, ze w stosunku
do poprzednika prawnego powoda prowadzono postepowanie upadifosciowe,
co z natury rzeczy wptywa na ksztattowanie negatywnych opinii kontrahentéw
i klientdw o towarach sprzedawanych pod tym znakiem i miato miejsce - jak ustality
Sady obu instancji - w okolicznosciach sprawy. Rozpoznawalnos¢ znaku
towarowego ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny niebezpieczenstwa
konfuzji. W badanym przypadku staba zdolnos¢ odrézniajgca (rozpoznawalnos$c)
znaku powoda na rynku — mimo, ze zostat on zarejestrowany - wzmacnia ocene,
ze nie zachodzi niebezpieczenstwo wprowadzenia klientow w btgd co do zrédta

pochodzenia towarow.
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Réwniez pozostate okolicznosci ustalonego w sprawie stanu faktycznego
ostabiajg niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w btagd co do
pochodzenia towaréw przekonujgc, ze podstawowa funkcja znaku towarowego,
ktérg jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towardow
i ustug - mimo oparcia porownywanych znakéw na podobnej koncepcji - nie jest
w okoliczno$ciach sprawy zagrozona. Swiadczg o tym historyczne uwarunkowania
zwigzane ze znakiem P. oraz prowadzenie przez wiele lat przez podmioty powstate
na bazie dawnych oddziatéw C. dziatalnosci pod znakiem C. lub P. ze wskazaniem
siedziby prowadzonej dziatalnosci. Klienci i kontrahenci stron bedg sktonni kojarzyc¢
uzycie znaku stownego P. oraz graficznego dwéch marchewek z odwotaniem sie
przez obie strony do ich wspodlnego rodowodu oraz dtugoletniej tradycji tego znaku
zwigzanej z dawnymi oddziatami przedsiebiorstwa panstwowego funkcjonujgcego
w branzy nasiennictwa i ogrodnictwa, a nie z powigzaniami ekonomicznymi i
handlowymi miedzy stronami, ktére mogtyby wprowadza¢ w btad co do Zzrodet
pochodzenia towaréw i wskazywaé na ich pochodzenie od powoda (por. m.in.
wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 22 wrzesnia 2011 r., C -
482/09, Budéjowicky Budwar, pkt82iwyrok Europejskiego  Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2009 r., C - 487/07, L'Oréal |, pkt 59). W
przypadku uzycia znaku P., bedzie on przez konsumentéw kojarzony - zgodnie z
intencjg pozwanego - z dawnym odziatem przedsiebiorstwa panstwowego w T., a
niew O..

Ocena niebezpieczenstwa wprowadzenia w btagd musi byé odnoszona do
modelu przecietnego odbiorcy - wypracowanego w orzecznictwie - jako osoby
wiasciwe poinformowanej, wystarczajgco uwaznej i racjonalnej. Przy ocenie
prawdopodobienstwa hipotetycznej reakcji przecietnego nabywcy, w chwili zakupu
towaru, uwzgledni¢ nalezy, ze strony funkcjonujg w branzy nasienniczej, gdzie
Swiadomos¢ konsumentow odnosnie do pochodzenia towaréw - mimo ze sg one
rozprowadzane identycznymi kanatami dystrybucji na terenie catego kraju,
sprzedawane masowo i majg niskg cene jednostkowsg - jest wyzsza niz przecietna z
uwagi na ich specyfike. Tego rodzaju towary sg nabywane sezonowo, bez
automatyzmu, z duzg uwaznoscia w zwigzku z nakierowaniem na uzyskanie

oczekiwanych plonéw, a nie szybkg, biezacg konsumpcje. Uwzgledniajgc te realia
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przyja¢ nalezy nikle prawdopodobienstwo przyjecia przez konsumenta,
ze nabyty przez niego towar pozwanego pochodzit z przedsiebiorstwa powoda lub
przedsiebiorstwa powigzanego z nim ekonomicznie.

Rowniez okolicznosci towarzyszgace wprowadzeniu do obrotu towardw
oznaczonych znakiem P. dodatkowo wspierajg wyrazong wyzej ocene o braku
niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcéw w btad (catkowicie odmienny wyglad
opakowan, wyeksponowanie kolorystycznie i wizualnie znaku T. na tle biato -
czerwonej flagi, prosta mozliwos¢ poréwnania znakéw na towarach stron wobec ich
wyktadania na potkach sklepowych obok siebie). Nie mogg one wprawdzie
stanowi¢ samodzielnej przestanki przesgdzajgcej - jak przyjety Sady obu instancji -
o braku niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd co do pochodzenia towaréw na
gruncie prawa wilasnosci przemystowej, ale oceniane, jako okolicznosci
towarzyszagce uzyciu zakwestionowanego znaku towarowego dodatkowo
wykluczajg mozliwosc przyjecia przez konsumentow, ze sprzedaz obejmuje towary
uprawnionego z rejestracji do znaku towarowego.

Sprawa o ochrone znaku towarowego nie jest sprawg o rejestracje znaku
towarowego. Bezwzgledne przeszkody do rejestracji znaku towarowego o ktérych
mowa w art. 129 Pr. w.p. nie mogg by¢ automatycznie przektadane - jak to czyni
skarzgcy - na badanie istnienia ryzyka konfuzji w przypadku domagania sie
przez uprawnionego do znaku ochrony na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr. w.p.
Okoliczno$¢, iz ubiegajacy sie o rejestracje znaku towarowego nie moze uzyskac
rejestracji na oznaczenie zawierajgce symbole Rzeczpospolitej Polskiej nie
oznacza, ze Sad badajgc czy istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd co do
pochodzenia towaréw, nie moze uwzgledni¢ tego elementu w ramach okolicznosci
towarzyszacych wprowadzeniu towaréw do obrotu.

Nie byto natomiast rzeczg Sgddéw rozstrzyganie teoretycznych zagadnien,
czy przy innych uwarunkowaniach - niz ustalone w rozpoznawanej sprawie -
nalezatoby stwierdzi¢, ze ryzyko konfuzji jednak istnieje. W stanie faktycznym
sprawy nie miata bowiem miejsca - szeroko analizowana w uzasadnieniu skargi
sytuacja - ze dla oceny ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w btgd co do pochodzenia
towarow kluczowe znaczenie miato umieszczenie przez pozwanego na towarze

wprowadzonym do obrotu takze swojego oznaczenia, niekolidujgcego ze znakiem
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uprawnionego (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 6 kwietnia 2005 r., Ill CK
476/04, nie publ.).

Wszystkie istotne elementy stanu faktycznego ujete catosciowo, trafnie
zatem doprowadzity Sady obu instancji do przekonania, ze konsument w chwili
zakupu nie bedzie przypuszczaé, ze towary oznaczone znakiem pozwanego
pochodzg z przedsiebiorstwa powoda lub przedsiebiorstwa powigzanego z nim
ekonomicznie. Stanowisko to znajduje dodatkowe oparcie w fakcie, ze w praktyce
obrotu - jak wynika z poczynionych w sprawie ustalen - nie spotkano sie
z sytuacjg by doszto do rzeczywistych pomytek odbiorcow towarow, a powod -
mimo spoczywajgcego ha nim ciezaru dowodu - nie wykazat, by byto to
prawdopodobne, nie sktadajgc wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu
z opinii biegtego celem zbadania rynku na ktérym funkcjonujg strony i zachowan
konsumentow.

Zarzut naruszenia art. 160 ust. 1 Pr. w.p. przez przypisanie pozwanemu
prawa do korzystania ze znaku towarowego P., jako uzywaczowi uprzedniemu,
ktéry w przesztosci korzystat z niego do oznaczania swoich towardw w obrocie jest
bezzasadny. Sad Apelacyjny nie stosowat bowiem w ogdle tego przepisu i nie
rozstrzygat czy pozwany ma prawo - podlegajgce rejestracji - do dalszego uzywania
tego znaku. Oceniat jedynie czy uzycie przez pozwanego - w konkretnych
warunkach rynkowych - znaku ,P.” uzasadnia uwzglednienie roszczen powoda
zgtoszonych na podstawie ustaw o wtasnosci przemystowej i nieuczciwej
konkurenciji.

Sad Apelacyjny nie naruszyt takze art. 65 k.c. (skarzgcy w podstawie skargi
nie wskazat jednostki redakcyjnej, ktorej zarzut dotyczy) w zw. z art. 154 i 121
Pr. w. p. przyjmujgc, ze z porozumienia z 2000 r. nie wynika, by pozwany zrzekt
sie praw do znaku P.. Z porozumienia tego wnosi¢ jedynie mozna, ze znak ,P.”
wraz z elementem graficznym dwdch marchewek jest traktowany przez jego strony,
jako niezarejestrowany znak towarowy po - bedacym ich poprzednikiem prawnym
przedsiebiorstwie panstwowym - ktéry wykorzystujg w réznym stopniu podmioty
pozostate po jego prywatyzacji, z uzyciem jako odrézniajgcego elementu znaku
siedziby prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Z o$wiadczenia przedstawicieli

pozwanego, ze na dzien zawarcia porozumienia T. nie uzywa przemystowo i
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handlowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami nie
chronionego prawnie znaku towarowego C. w W. oraz bytych jej oddziatéw wedtug
zatgcznika nr 1 oraz nie sprzeciwia sie uzywaniu i rejestracji znakow towarowych
wedtug zatgcznika nr 2, nr 3, nr 4 (§ 2), w zadnym wypadku nie wynika by zrzekat
sie prawa do uzywania i rejestracji znaku towarowego P. i zapewniat, ze nie bedzie
go uzywat w przysztodci. Z oswiadczenia tego wnosi¢ nalezy, ze pozwany nie
traktowat znaku P. O., jako kolidujgcego ze znakiem P., podobnie jak powdd nie
traktowat znakéw C. P., C. W, jako kolidujgcego z jego znakiem P. O.. Ponadto,
oswiadczenie o zrzeczeniu musiatoby by¢ jednoznaczne i kategoryczne, a w tresci
porozumienia brak oswiadczenia o wyrazeniu przez pozwanego zgody na uzywanie
przez inne podmioty porozumienia znaku P. czy dokonanie jego rejestracji.

Z przytoczonych wzgledéw na podstawie art. 398 k.p.c. Sad Najwyzszy
orzekt jak w sentenciji.

O kosztach postepowania kasacyjnego Sad Najwyzszy orzekt na podstawie
art. 98 §1i3,art. 99w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 398%' k.p.c. i § 10 ust. 4 pkt 2
wzw.z§ 8 ust. 1 pkt 191§ 2 pkt 7 w zw. z art. § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za czynnosci

radcow prawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018, poz. 265).
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