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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8 listopada 2023 r.
Sad Najwyzszy w Izbie Cywilnej w sktadzie:

SSN Marcin tochowski (przewodniczacy)
SSN Maciej Kowalski (sprawozdawca)
SSN Ewa Stefanska

Protokolant Arkadiusz Potaniecki

po rozpoznaniu na rozprawie 8 listopada 2023 r. w Warszawie

skargi kasacyjnej E. H.

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Krakowie

z 9 kwietnia 2021 r., | AGa 279/19,

w sprawie z powodztwa T. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w K.
przeciwko E. H.

0 zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji i 0 ochrone wtasnosci przemystowej,

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi
Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania

i rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Sad Okregowy w Krakowie wyrokiem z 1 sierpnia 2018 r. nakazat pozwanej
E. H. zaniechanie korzystania w sposob zarobkowy lub zawodowy z izolacyjnej ptyty

styropianowej zawierajgcej oznaczenie w postaci elementéw szarych lub czarnych
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plam rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni ptyty, w szczegdlnosci przez
sktadowanie w celu oferowania [ wprowadzanie do obrotu,
ich eksport, a takze podejmowanie w stosunku do takich ptyt dziatan promocyjnych;
wycofanie z obrotu izolacyjnych piyt styropianowych zawierajgcych oznaczenie
w postaci elementéw szarych lub czarnych plam oraz zniszczenie partii takich ptyt,
ktore nie zostaty jeszcze wprowadzone do obrotu. Sad Okregowy nakazat
tez pozwanej, aby ziozyta oswiadczenie, w terminie do miesigca
od uprawomochnienia sie wyroku o tresci: ,E. H. prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg
pod firmg N. wyraza ubolewanie z powodu faktu, ze wprowadzajgc do obrotu
styropianowe ptyty izolacyjne zawierajgce charakterystyczne oznaczenie w postaci
elementéw szarych Ilub czarnych plam rownomiernie rozmieszczonych na
powierzchni ptyt, naruszyta zasady uczciwej konkurencji oraz prawa ochronne na
znaki towarowe [...] oraz [...]1, przystugujgce T. sp. z 0.0. z siedzibg w K.. E. H.
zobowigzuje sie nie podejmowac takich dziatah w przysztosci” w dziennikach [...] w
dodatku B (zielone strony) i [...]1, oraz na gtébwnej stronie internetowej
przedsiebiorstwa w szczegdtowo okreslony sposob. Upowaznit powoda do
opublikowania na koszt pozwanej powyzszego oswiadczenia, na wypadek braku

publikacji w wyznaczonym terminie i we wtasciwej formie.

Sad Okregowy ustalit, ze powdd uzyskat prawa ochronne na znak towarowy
[...], ktory =zostat zarejestrowany 20 kwietnia 2004 r. z pierwszenstwem
od 18 wrzesnia 2003 r. Zgodnie z opisem zawartym we wniosku o udzielenie prawa
ochronnego znak przedstawia biatg ptaszczyzne, pokrytg plamami i figurami
w kolorze czarnym. Plamy i figury sg rozmieszczone na catej powierzchni
ptaszczyzny robwnomiernie, przy czym ich ksztatty sg nieregularne a wielkos¢ rézna
oraz na znak towarowy [...]1, ktory zostat zarejestrowany 18 stycznia 2007 r.
z pierwszenstwem od 9 marca 2004 r. z podobnym opisem, z tym zastrzezeniem,
ze plamy i figury majg kolor szary. Od 2004 r. powdd umieszcza ww. znaki towarowe
na ptytach styropianowych, zamieszczonych na nich etykietach oraz w materiatach
reklamowych, w tym broszurach informacyjnych i na stronie internetowe;j.

Powdd jako pierwszy przedsiebiorca wprowadzit na ogélnopolski rynek
styropianowe ptyty izolacyjne zawierajgce charakterystyczne oznaczenie w postaci

elementow szarych Ilub czarnych plam réwnomiernie rozmieszczonych
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na powierzchni ptyty. Do stosowanego do wytwarzania biatych ptyt styropianowych
biatego granulatu w odpowiedniej ilosci dodaje ciemny granulat. Dzieki doktadnemu
mieszaniu granulatbw obu kolorow powstajg biate ptyty styropianowe
z charakterystycznym oznaczeniem w postaci elementéw szarych/czarnych plam
rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni ptyty. Decyzja o oznaczeniu
styropiandw kropkami zapadta w celu wyrdznienia produktéw strony powodowe;j
sposrod innych styropianéw oferowanych na rynku, Powdd wdrozyt kosztowne
kampanie promocyjne styropianu w szare i czarne plamy i kropki. Badania
przedstawione przy pozwie wykazujg na skojarzenie styropianu w kropki z firmg

strony powodowej. Produkt strony powodowej ma renome i jest wysokiej jakosci.

Pozwana prowadzi dziatalnos¢ pod firmg N. na terenie catej Polski. Sktaduje
w celu oferowania i wprowadza do obrotu styropian zawierajgcy, charakterystyczne
dla pochodzacych od strony powodowej styropiandéw w kropki, elementy ciemnych
plam réwnomiernie rozmieszczone na catej powierzchni ptyty styropianowej. Sg to

ptyty styropianowe wyprodukowane przez N..

Majagc na uwadze udzielenie praw ochronnych na ww. znaki towarowe,
Sad Okregowy przyjat, ze stronie powodowej przystuguje wytgczne prawo
do umieszczania znaku na towarach objetych prawem ochronnym. Dokonujgc oceny
przestanek naruszenia prawa ze znaku towarowego, Sgd Okregowy doszedt do
przekonania, ze w stanie faktycznym sprawy wystepuje: identycznos¢ towaréw pod
przeciwstawionymi  znakami  (ptyty  styropianowe) oraz  podobienstwo
przeciwstawionych znakéw. Decydujgce znaczenia dla przyjecia podobienstwa ptyt
ma ogoblne wrazenie, jakie wywierajg ptyty styropianowe oznaczone kropkami, a to
jest takie samo dla kazdej ptyty zawierajgcej rownomiernie roztozone kropki, nawet
jezeli na poszczegolnych ptytach nie znajdujg sie w tym samym miejscu i majg inny
ksztatt. Znaki strony powodowej sg rozpoznawalne (majg zdolno$¢ odrdzniajgcy)
i zachodzi niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd co do pochodzenia ptyt
styropianowych. Wskazanie nazwy producenta na zbiorczym opakowaniu
nie eliminuje ryzyka konfuzji, skoro nie jest mozliwe ustalenie producenta
przy obrocie ptytami bez opakowan, co jest spotykane, czy tez na etapie uktadania
ptyt na elewacjach. Woéwczas klienci skojarzg produkt z jego charakterystycznym

wyglagdem, ktory to wyglad wypracowata strona powodowa w dziataniach
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reklamowych i podnoszgc jako$¢ produktu. Dla ryzyka wprowadzenia w btad

mniejsze znaczenie majg informacje umieszczone obok znaku.

Ponadto oznaczenie byto podobne do renomowanego znaku towarowego,
ktérego uzywanie moze przynieS¢ pozwanej nienalezng korzysc lub by¢ szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku strony powodowe;.

Sad Okregowy wskazat, ze w przypadku znakéw towarowych moze dojsc
do zbiegu roszczen z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci
przemystowej (dalej: ,p.w.p.”) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (dalej: ,u.z.n.k.”). W sprawie doszto do takiego oznaczenia
towaru, ktore mogto wprowadzi¢ w btad co do pochodzenia towaru, to jest
pochodzenia od innego producenta niz rzeczywisty, co uprawniato strone powodowag

do zadania ztozenia oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie.

Podawane przez pozwang okolicznosci wykluczajgce  mozliwosc
wprowadzenia w btad rozsgdnego konsumenta, a to wyrazne wskazanie producenta
towaru na opakowaniu nie byly w ocenie Sgdu Okregowego wystarczajgce.
Porownanie przez przecietnego konsumenta ptyt zawierajgcych charakterystyczne
wtrgcenia, wprost wskazuje na ich ‘tudzgce podobienstwo i wysokie

prawdopodobienstwo konfuzji kupujgcych styropian.

Sad Apelacyjny wyrokiem z 9 kwietnia 2021 r. oddalit apelacje pozwanej
od powyzszego wyroku. Sad ten podzielit dokonang przez Sad Okregowy ocene
zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego i przyjat jg za wtasng. Wskazat,
ze zarowno ptyty strony powodowej, jak i sprzedawane przez pozwang
nie sg identyczne, o ile jako warunek identycznosci dowolnych dwéch ptyt uznacé
konieczno$¢ wystepowania na obydwu ptytach wtrgceh o tym samym kolorze,
wielkosci i ksztalcie, wreszcie w tym samym miejscu na ptycie. Roznice
nie oznaczajg, ze porownywane ptyty nie sg podobne w stopniu wystarczajgcym
do uznania, ze taka postac ptyty oznacza korzystanie ze znaku towarowego. Znak
towarowy strony powodowej jest naruszany réwniez w razie produkcji lub sprzedazy
ptyt zawierajgcych podobny, chociaz nieidentyczny wzor, jezeli ogoélny wyglad takich
ptyt mozna oceni¢ jako podobny do znaku podlegajgcego ochronie. Niejednolite

kolorystycznie ptyty styropianowe majg dla strony powodowej wartos¢ odrézniajgcg



[l CSKP 1501/22 5

od innych ptyt, i trudno zaktadac, ze ptyty sprzedawane przez pozwang nie majg

takiej cechy.

Sad Apelacyjny przyznat racje pozwanej, ze potencjalny nabywca, ktéry wie,
ze chce naby¢ ptyte wyprodukowang przez strone powodowg nie pomyli jej z ptytg
wyprodukowang przez N., o ile obydwie ptyty bedg w opakowaniach. Czesto ptyty
styropianowe nie sg kupowane przez inwestoréw, a przez wykonawcow
realizujgcych inwestycje na zlecenie inwestorow, ktorzy to wykonawcy tym bardziej
mogq zostaC uznani za osoby obeznane na rynku ww. ptyt. Produkt w postaci
niejednolitych kolorystycznie ptyt styropianowych zostat wypromowany przez jego
specyfike (odmienne kolorystycznie wtrgcenia), a nie przez odestanie do jego
producenta, dlatego pojawienie sie w sprzedazy podobnego produktu wytworzonego
przez innego producenta — przy zatozeniu, ze ten inny producent bedzie wyraznie
wymieniony na opakowaniu — nie chroni w wystarczajgcy sposdb znaku towarowego
strony powodowej. Ponadto, ww. produkt jest przyktadem produktu, ktory
W momencie jego zastosowania traci oznaczenie producenta, a zatem po utozeniu
ptyt ustalenie, kto jest ich producentem bedzie znaczgco utrudnione nie tylko
dla przypadkowej osoby, ale nawet dla inwestora, o ile nie kupowat on osobiscie tych
piyt.

W ocenie Sadu Apelacyjnego Sad Okregowy prawidtowo zastosowat
art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. nakazujgc pozwanej zaniechania korzystania
z ptyt styropianowych zawierajgcych szare/czarne wtrgcenia w sposob opisany
w wyroku, wycofania z obrotu ww. ptyt i zniszczenia partii takich ptyt, ktére nie zostaty
jeszcze wprowadzone do obrotu albowiem pozwana, sprzedajgc ptyty styropianowe
z szarymi/czarnymi wtrgceniami narusza znaki towarowe strony powodowe;.
Sad Apelacyjny zgodzit sie tez z Sgdem Okregowym, Zze pozwana dopuscita
sie naruszenia art. 3 ust. 1iart. 10 u.z.n.k., albowiem jej postepowanie jest zaréwno
sprzeczne z prawem (Prawem wiasnos$ci przemystowej), jak i z dobrymi obyczajami.
Strona powodowa poniosta powazne naktady organizacyjne i finansowe w celu
wypromowania produktu w postaci ptyt styropianowych z szarymi/czarnymi
wtrgceniami. Korzystanie przez pozwang z efektéw tych naktadéw przez sprzedaz
ptyt o podobnym wzorze pochodzgcych od innego producenta spetnia definicje

naruszenia dobrych obyczajow.
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Okoliczno$¢, ze przed Urzedem Patentowym toczy sie postepowanie
o stwierdzenie wygasniecia znaku towarowego nie sprzeciwia sie mozliwosci
rozpoznania przez sgdy powszechne roszczenia strony powodowej o udzielenie
jej ochrony w zwigzku z naruszaniem przez pozwang znaku towarowego, w sytuaciji
gdy decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy nie zostata w zaden
sposOb wzruszona na dzien orzekania zaréwno przez sgd pierwszej instancji,
jak i drugiej instanciji.

W skardze kasacyjnej od powyzszego wyroku pozwana zarzucita naruszenie:

- art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 3 w zw. z art. 154 p.w.p. przez
bezpodstawne zastosowanie wskutek wadliwego przyjecia, ze wytwarzanie ptyt
styropianowych w ustalony w sprawie sposob stanowi ,uzywanie znaku towarowego”
a przez to uzasadnia przyznanie powodowi wytgcznosci na stosowang przez niego

technologie produkcji towaru;

- art. 296 ust. 2 pkt 2 3 p.w.p. przez pominigcie przy stosowaniu tego przepisu
braku zdolnosci odrdzniajgcej znakow towarowych zarejestrowanych przez powoda
a takze innych ustalonych w sprawie okolicznosci istotnych dla oceny: 1) ryzyka
konfuzji, 2) czerpania przez pozwang nienaleznej korzysci oraz 3) szkodliwosci
dziatah pozwanej dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znakdéw towarowych

powoda,;

-art. 10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez btedne zastosowanie wskutek
wadliwego przyjecia, iz pozwana, nie bedgc producentem spornych piyt
styropianowych, mogta dopusci¢ sie czynu zdefiniowanego przez ustawodawce jako
,0znaczenie towaroéw, (...) ktére moze wprowadzi¢ klientow w bigd”,
przy jednoczesnym ustaleniu, iz byta ona jedynie ich dystrybutorem, oferujgc
je do sprzedazy w foliowych opakowaniach, ktére wyraznie i prawidtowo wskazywaty

pochodzenie od producenta innego niz powdd;

- art. 18 ust. 1 u.z.n.k. przez btedne zastosowanie i przypisania pozwanej
czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., ewentualnie przez jego
wadliwg wyktadnie co do obowigzku publikacyjnego z art. 18 ust. 1 pkt 3

u.z.n.k., ktéry wykracza poza ramy odpowiedniosci zakre$lonych przez ten przepis
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zaréwno co do tresci, jak i co do formy, zwlaszcza zas ze wzgledu na razgco wysokie

koszty jego wykonania,

- art. 382 w zw. z art. 378 § 1 i art. 227 oraz art. 328 § 2
w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez pominiecie, tj. catkowite uchylenie sie od oceny
dowodow zgtaszanych przez pozwang na okolicznos¢ braku charakteru
odrozniajgcego znakow towarowych powoda oraz na okoliczno$¢ postepowan

spornych dotyczgcych tych znakow prowadzonych przed Urzedem Patentowym RP;

-art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 380 k.p.c. przez odmowe zawieszenia
postepowania do czasu prawomocnego zakonczenia przez Urzad Patentowy RP
postepowan o uniewaznienie oraz postepowan o stwierdzenie wygasniecia praw

ochronnych na znaki towarowe powoda.

Wskazujgc na powyzsze zarzuty pozwana wniosta o uchylenie zaskarzonego
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia

0 kosztach postepowania kasacyjnego.
Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak
towarowy, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem,
moze zakazac¢ innej osobie bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku
podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego
z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu
do towardow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w btad, ktore obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku
ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego. Dla zastosowania powyzszego
przepisu istotne jest, czy dla oznaczenia towarow uzywany jest znak identyczny
lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towardéw
identycznych lub podobnych i czy ze wzgledu na to uzycie zachodzi ryzyko
wprowadzania odbiorcow w bifad.

Ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia towardw,
od ktorego art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uzaleznia naruszenie prawa ochronnego

na znak towarowy, zalezy od wielu czynnikbw wymagajgcych catosciowego
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rozpatrzenia. Przy ustalaniu tego ryzyka nalezy mie¢ na wzgledzie w szczeg6InosSci
stopien znajomos$ci znaku zarejestrowanego, jego site (zdolno$¢) odrdzniajgca,
stopien podobienstwa znakéw i towarow, a takze okolicznosci, w ktorych
oznakowane towary sg sprzedawane (zob. wyrok SN z 15 grudnia 2006 r.,
[l CSK 299/06).

Ustalenie, czy zachodzi niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcy w btgd
wymaga w pierwszej kolejnosci rozwazenia, czy zachodzi identycznos¢ albo
podobienstwo pomiedzy towarami oznaczonymi zakwestionowanym oznaczeniem

oraz zarejestrowanym znakiem towarowym.

W uzasadnieniu zaskarzonego wyroku nie ma jednak stanowczych ustalen
co do stopnia podobienstwa miedzy ptytami styropianowymi w plamy
a zarejestrowanym znakiem towarowym. Sagdy meriti poréwnywaty ptyty
produkowane przez powddke z ptytami wprowadzanymi do obrotu przez pozwang.
Zrobity to przy tym w sposéb wewnetrznie sprzeczny. Z jednej strony wskazaty
na elementy szarych Ilub czarnych plam réwnomiernie rozmieszczonych
na powierzchni ptyt, a z drugiej, ze plamy sg roznej wielkosci i rozmieszczone
w roznych miejscach, co wskazywatoby na ich nierbwnomierne rozmieszczenie.
Tymczasem ptyty styropianowe sprzedawane przez pozwang nalezato odniesé
do zarejestrowanego znaku towarowego, uwzgledniajgc wielko$¢ plam

i ich proporcje w stosunku do biatej powierzchni.

Poza powyzszym nie ma tez w sprawie ustalen co do ryzyka wprowadzenia
odbiorcow w bigd. Oceny takiej dokonuje sie z punktu widzenia modelowego
przecietnego odbiorcy towaru. Ustalenia Sadéw meriti w tym zakresie
sg niejednoznaczne Z jednej strony wskazujg one na profesjonaliste, wykonawce
budowlanego, ktéry wie czego potrzebuje i co kupuje, z drugiej na inwestora —
konsumenta. Dla oceny czy uzywanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego
lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego powoduje ,ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btgd” istotne jest ustalenie stanu sSwiadomosci
przecietnego, modelowego uczestnika rynku. Chodzi przy tym o takiego uczestnika
— dostatecznie dobrze poinformowanego, uwaznego i ostroznego — do ktérego dana

praktyka jest kierowana lub do ktérego dociera (zob. pkt 18 i 19 preambuty dyrektywy
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2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczgce;j
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiebiorstwa wobec
konsumentow na rynku wewnetrznym, a takze art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia
2007 r. o przeciwdziataniu nieuczciwym praktykom rynkowym). Przy ustaleniu
Swiadomosci przecietnego uczestnika rynku nalezy wzig¢ pod uwage wszystkich
jego uczestnikdw, do ktérych okreslona praktyka jest kierowana lub dociera.
Wyjatkowo tylko mozna podzieli¢ ich na grupy, jezeli podziat taki jest mozliwy wedtug
dajgcego sie zdefiniowa¢ kryterium. (zob. wyrok SN z 5 lutego 2010 r.,
Il CSK 120/09).

Prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w biad, okreslane tez jako
ryzyko konfuzji konsumenckiej, wystepuje wéwczas, gdy przecietny odbiorca moze
btednie mniemacé, ze towary lub ustugi oznaczone danym oznaczeniem pochodzg
z przedsiebiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego. Konfuzja
polega zatem na btednym przekonaniu, ze towar oznaczony danym oznaczeniem

pochodzi od podmiotu uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego.

Przestankg zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest jednak,
jak to btednie przyjat Sgd Apelacyjny, mozliwos¢ pomylenia znakdéw jako takich,

ale mozliwos$¢ pomytek co do pochodzenia opatrzonych nimi towaréw.

Przy rozpoznawaniu roszczen opartych na art. 296 ust. 1
w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p nalezy mie¢ na wzgledzie definicje znaku towarowego
zawartg m. in. w art. 120 ust. 1 p.w.p., wedtug ktérej znakiem towarowym moze
by¢ oznaczenie umozliwiajgce odroznienie towaréw jednego przedsiebiorstwa
od towardéw innego przedsiebiorstwa. W tej definicji funkcja znaku towarowego jest
ujeta jako funkcja oznaczenia pochodzenia, majgca na celu umozliwienie
odrdznienia towardow na podstawie ich pochodzenia. Przestankg naruszenia prawa
ochronnego jest uzywanie kolizyjnego oznaczenia w celu odréznienia pochodzenia
towarow, prowadzgce do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Jak wskazano
w wyroku Sgdu Najwyzszego z 11 grudnia 2013 r., IV CSK 191/13, istota naruszenia
polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia

towarow (ustug).
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Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposob przewidziany przez
art. 296 ust. 2 p.w.p. wymaga wykazania podobienstwa ustug i oznaczen
powodujgcego ryzyko wprowadzenia odbiorcow w bitad, ktére obejmuje
w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym. Pojecie
,r'yzyka skojarzenia” w ujeciu tego przepisu jest jedng z postaci ,niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btgd” i stuzy sprecyzowaniu jego zakresu, a mozliwos¢ skojarzenia
przez odbiorcow obydwu znakéw ze wzgledu na ich analogiczng zawartos¢
znaczeniowg nie jest per se wystarczajgca do stwierdzenia niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad (tak m.in. wyrok TSUE z 11 listopada 1997 r., C-251/95,
SABEL BV przeciwko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, i wyrok SN z 12 pazdziernika
2005 ., [l CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132). Niebezpieczenstwo skojarzenia
nie jest zatem objete art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jezeli nie prowadzi
do niebezpieczenstwa wprowadzenia w bfgd; przestankg zastosowania tego
przepisu nie jest mozliwos¢ pomylenia znakdéw jako takich, ale mozliwo$¢é pomytek
co do pochodzenia opatrzonych nimi towaréw, a wiec wywarcie negatywnego
wptywu na podstawowg funkcje znaku towarowego, jakg jest zagwarantowanie

konsumentom wskazania pochodzenia towarow (ustug).

Dla oceny ryzyka wprowadzenia w btad kluczowe znaczenie ma ocena
zdolnosci odrdzniajgcej (rozpoznawalnosci) zarejestrowanego znaku towarowego
powoda. Na ocene tej zdolnosci wptywajg dwa podstawowe czynniki: po pierwsze,
cechy samego znaku, po drugie, jego znajomo$¢ na rynku. Przy stosowaniu
art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest wylgczone badanie zdolnosci odrdzniajgcej
zarejestrowanego znaku towarowego. Nie ma przeszkdd, zeby w postepowaniu
sgdowym w sprawie dotyczgcej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,
na uzytek tego postepowania dowodzi¢, ze ze wzgledu na uzywanie znaku
identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi
ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd z tego powodu, ze znak towarowy
zarejestrowany ma ,stabg” site odrozniajgcg lub w ogdle nie ma zdolnosci
odrdzniajgcej. Zarejestrowane znaki towarowe pozbawione catkowicie zdolnosci
odrdzniajgcej nie mogg by¢ podstawg zgdan uprawnionego, poniewaz nie wystepuje

niebezpieczehstwo wprowadzenia w bigd.
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Jak wynika z ustalen Sgdéw meriti, na opakowaniach ptyt sprzedawanych
przez pozwang znajdowato sie wyrazne oznaczenie ich producenta, czyli spotki N..
Piyty styropianowe sprzedawane byty w opakowaniach. W sprawie
nie ma ustalen faktycznych, z ktérych wynikatoby, Zze pozwana sprzedaje je luzem.
Powyzsze nalezato uwzgledni¢ przy ocenie czy w sprawie zachodzi ryzyko

wprowadzenia odbiorcy w btgd co do pochodzenia towaru.

Odnosnie do zarzutu naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nalezy wskazac,
ze przepis ten obejmuje przypadki uzycia przez osobe trzecig oznaczenia
identycznego lub podobnego do zarejestrowanego renomowanego znaku
towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow lub ustug, jezeli uzywanie tego
oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzysc¢
lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku renomowanego.
Artykut 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. otwiera wiec droge do ochrony znakéw renomowanych

w stosunku do jakichkolwiek towaréw, zarowno podobnych, jak i niepodobnych.

Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej czesci odbiorcéw towardéw i ustug
oznaczonych tym znakiem, majgcy duzg site przyciggania i wartos¢ reklamowg
wynikajgca z utrwalonego w swiadomosci odbiorcow przekonania o bardzo dobrych
cechach towaru nim opatrzonego. W $Swietle art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.
ani podobienstwo towaréw lub ustug, ani ryzyko konfuzji nie sg przestankami
zastosowania przepisu. Rezim wzmocnionej ochrony znaku renomowanego
nie stuzy bowiem ochronie funkcji odrézniajgcej, ale funkcji reklamowej znaku

w jej tradycyjnym szerokim rozumieniu.

Sad Apelacyjny nie ustalit przestanek zastosowania tego przepisu,
ograniczajgc sie do stwierdzenia, ze powodd jest czotowym producentem piyt
styropianowych w kraju a z materialu dowodowego wynika, ze prowadzi on szerokag
akcje marketingowg promujgcg ww. ptyty w czasopismach branzowych, w stacjach
radiowych i telewizyjnych. Samo prowadzenie akcji marketingowej nie przesgdza

jednak renomy zarejestrowanego znaku towarowego.

Jezeli chodzi o zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. to podobnie jak w odniesieniu

do art. 296 p.w.p. w sprawie nie ma jednoznacznych stanowczych ustalen w zakresie
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podstawy faktycznej rozstrzygniecia i na obecnym etapie postepowania
przedwczesne jest rozwazanie czy doszto do takiego oznaczenia towaru, ktére mogto

wprowadzi¢ w btad co do pochodzenia towaru.

Sad Najwyzszy nie podziela przy tym zarzutu skargi, ze naruszenia
art. 10 u.z.n.k. nie moze dopuscic¢ sie dystrybutor. Wprowadzenie do sprzedazy
towarow oznaczonych znakiem towarowym niepochodzgcych od dystrybutora
stanowi bowiem czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow tej ustawy,
chocby nawet samego oznaczenia dokonat inny podmiot. Na gruncie art. 10 u.z.n.k.
wprowadzajgcym do obrotu bedzie zatem nie tylko sprzedajgcy po raz pierwszy
produkt oznaczony np. znakiem towarowym wprowadzajgcym w btad lub produkt
zawierajgcy btedne informacje co do jakosci, ale takze jego sprzedawca finalny
(detalista), dystrybutor Iub hurtownik, choéby samo oznaczenie towaréw
w ten Sposob zostato dokonane przez inny podmiot
(zob. wyrok SN z 1 grudnia 2004 r., Il CK 15/04).

Sad Apelacyjny, wychodzac z przedwczesnego przekonania o zasadnosci
powodztwa w Swietle art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., nie rozwazyt przestanek
zastosowania przepisdbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore
nie sg tozsame =z przestankami ochrony znakéw towarowych. Zgodnie
z art. 3 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsigbiorcy
lub klienta, wtym w szczegdlnosci wprowadzajgce w btgd oznaczenie towardw.
Natomiast wedtug art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie

oznaczenie towaréw, ktére moze wprowadzi¢ klientow w btgd co do pochodzenia.

Istotne znaczenie dla oceny podobienstwa produktow z punktu widzenia
art. 13 ust. 1 u.z.n.k. ma nie sama wielkos¢, forma i ksztatt produktu, lecz wymienione
cechy w powigzaniu z opakowaniem; sam produkt bowiem nie odrywa
sie od opakowania, skoro bez niego w ogole nie moze by¢ wprowadzony do obrotu.
Podlegajgcym ocenie zatem nie jest sam produkt, ale produkt w opakowaniu. Nawet
bowiem w wypadku, gdy produkt nie jest wierng imitacjg innego produktu, moze

by¢ podobny w takim stopniu, ze sposdb jego oznaczenia (albo brak oznaczenia)
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moze nie by¢ wystarczajgcy dla odroznienia produktu od podobnego produktu innego
producenta (zob. wyrok SN z 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08).

W orzecznictwie dopuszcza sie mozliwos¢ zakwestionowania podstawy
faktycznej rozstrzygniecia, ze wzgledu na brak okreslonych ustaleh faktycznych,
zarzutem naruszenia prawa materialnego, poniewaz o prawidtowym zastosowaniu
prawa materialnego mozna mowi¢ dopiero wowczas, gdy ustalenia stanowigce
podstawe wydania zaskarzonego wyroku pozwalajg na ocene prawidtowosci tego
zastosowania (zob. wyrok SN z 28 lutego 2013 r., Ill CSK 147/12, i powotane
tam orzecznictwo). Sytuacja taka zaistniata w niniejszej sprawie. Rozwazenie
zarzutdbw naruszenia prawa materialnego moze zosta¢ dokonane wytgcznie

w odniesieniu do prawidtowo ustalonej podstawy faktycznej rozstrzygniecia.

Wobec zasadnosci wskazanych zarzutow kasacyjnych przedwczesne
i niecelowe jest odnoszenie sie do zarzutdw dotyczgcych rozstrzygniecia w zakresie

tresci, formy i kosztéw opublikowania o$wiadczenia.

Bezzasadny jest podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia
art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Przepis ten dotyczy fakultatywnej
podstawy zawieszenia, stad juz tylko z tej przyczyny nie moze by¢ skuteczng
podstawg kasacyjng. Niezaleznie od tego nie mozna przyjg¢ ewentualnej
prejudycjalnosci decyzji Urzedu Patentowego w sprawie o stwierdzenie wygasniecia
znaku towarowego. Pomimo zmiany stanu prawnego zachowuje aktualnosc
stanowisko Sgdu Najwyzszego wyrazone w wyroku z 16 stycznia 2009 r.,
V CSK 241/08, zgodnie z ktérym dla oceny roszczen wywodzonych z prawa
ochronnego do znaku towarowego ewentualna decyzja uniewazniajgca to prawo
lub stwierdzajgca jego wygasniecie nie ma znaczenia prejudycjalnego.
Rozstrzygniecie sporu miedzy stronami nie zalezy od ich wyniku, a w konsekwencji

nie zachodzi podstawa do zawieszenia postepowania.

Zasadny okazat sie natomiast zarzut naruszenia art. 378 k.p.c. Apelacja
pozwanej zawierata zarzut wadliwego oddalenia wnioskow o dopuszczenie dowoddéw
z dokumentéw. Sad Apelacyjny zarzut ten skwitowat stwierdzeniem, ze nie mozna

uznaé, aby byly to dokumenty niezbedne do rozstrzygniecia sporu. Zajetego
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w tym zakresie stanowiska jednak nie uzasadnit. W istocie zatem nie odnidst

sie do tego zarzutu.

Jezeli chodzi o zarzuty skargi, sprowadzajgce sie do twierdzen, ze znaki
towarowe nie powinny by¢ w ogole zarejestrowane, to uchylajg sie one od kontroli
kasacyjnej. Sad Najwyzszy jest bowiem zwigzany prawomocng decyzjg

administracyjng Urzedu Patentowego w tym zakresie.

Brak ustalen co do stopnia podobienstwa ptyt styropianowych, modelu
przecietnego odbiorcy i ryzyka wprowadzenia w bitgd skutkuje uznaniem skargi
kasacyjnej za uzasadniona.

Z przedstawionych powoddéw Sad Najwyzszy orzekt, jak w sentencji wyroku (art.
39858 1 oraz art. 108 § 2 k.p.c.).

[SOP]

[ms]



