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wyrok Sadu Najwy zszego uchylaj gcy zaskarzony wyrok Sadu Apelacyjnego w
todzi i przekazuj gcy do ponownego rozpoznania spraw € dot. masta "MAS LO
EKSTRA Osetka taka ze Hej!"
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Opakowanie OSM Radomsko ze znakami towarowymi z
elementem "Hej!" chronionymi od co najmniej 1999 r.
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Dnia 7 sierphié 2014r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczacy)
SSN Wojciech Katner

SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

Protokolant Maryla Czajkowska
. . SOBIK . . .
W sprawie z powoédztwa . o Produkcyjnego Spétki z ograniczong
. . L. Lo . w Bielsku Biatej oraz Leszka SOBIKA
odpowiedzialnoscig Spotki komandytowej prowadzacego
dziatalno$é gospodarcza pod nazwa Firma Handlowo - Ustugowa SSELK LB‘?;Z:," Sobik w
i u Biatej
przeciwko Okregowej Spétdzielni Mleczarskiej w Radomsku
0 zakazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 sierpnia 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 29 kwietnia 2013 r., SY9n- akt 1 ACa 1402/12,

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe do ponownego
rozpoznania Sadowi Apelacyjnemu, pozostawiajgc mu

rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE


AAKPZ
Pływające pole tekstowe

AAKPZ
Pływające pole tekstowe
wyrok Sądu Najwyższego uchylający zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi i przekazujący do ponownego rozpoznania sprawę dot. masła "MASŁO EKSTRA Osełka taka że Hej!"


Powodowie "SOBIK" Zaktad  Produkcyjny spétka z  ograniczong

w Bielsku Biatej i . .
odpowiedzialnoscig Spoétka Komandytowa | g5, ek SOB|KJ prowadzgcy dziatalnos¢

"SOBIK" Leszek SOBIK w
gospodarczg pod nazwg Firma Handlowo - Ustugowa Bielsku Biatej wystapili

przeciwko pozwanej Okregowej Spodidzielni Mleczarskiej w Radomsku z zadaniami
nakazowymi i zakazowymi opartymi na ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
witasnosci przemystowej i ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zarzucajac, ze wprowadzenie przez nig do obrotu masta o
wadze 100 g i 300 g, w ksztatcie osetki, w biatym opakowaniu z czerwonymi
napisami MASLO EXTRA, ZAWARTOSC TLUSZCZU 82,0%, OSELKA Seye ,
grafikg przedstawiajgca posta¢ goérala na tle krajobrazu w ztotym okregu z napisem
HEJ W czerwcu 2009 r. narusza ich prawa wytgczne dotyczgce dwunastu

oznaczonych znakdéw towarowych i stanowi zakazane dziatanie konkurencyjne.
Powodowie wskazali na udzielenie praw ochronnych w klasie towaréw masto:

(1) SOBIK spoétce z ograniczong odpowiedzialnosciag (poprzedniczce prawnej powddki

"SOBIK"  7aktad Produkcyjny spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotki

Komandytowe; WBleIsku Biatej):

- nr 195755 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na biatym tle,
"Osetka Wislana" z niebieskimi symbolami: dwéch wzgérz, gtowy krowy,
czerwony napis dodatkowo znak ten zawiera fantazyjnie przedstawiong firme "Sobik" w biato -

czerwono - niebiesko - zottej kolorystyce, z ochrong od 11 stycznia 2006 r.,
-nr 195683 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na bla’fym tle,

czerwony napis MASLO EXTRA ponizej ,OSELKA” i biatymi literami czerwonymi
] "GORSKA" z czerwonym poziomym pasem w dolnej cze$ci, dodatkowo znak
konturami, Nnapisten zawiera fantazyjnie przedstawiona firme "Sobik" w biato-czerwonej
kolorystyce, z ochrong od 8 pazdziernika 2005 r.,
(2) powodce - "SOBIK"  Zaktad Produkcyjny spodtka z ograniczona odpowiedzialnoscig

Spoétce Komandytowej w Bielsku Biatej:

-nr 200466 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. czerwony napis

OSELKA MASLA pod nim G. oraz z prawej strony ukosne biatymi literami z

dodatkowo znak ten ma fantazyjnie przedstawiong firme "Sobik" w

czerwonymi konturami napis EXTRA, biato-czerwonej kolorystyce, cato$é otoczona czerwony
prostokatng obwodkg, z ochrong od dnia 20 grudnia 2003 r.,
- nr 200467 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na biatym tle,

czerwony napis MASLO zaw. tt. 82%, a pod spodem czerwony napis ,OSELKA”,



a pod nim, uko$nie, napis biatymi literami z czerwonymi konturami "g¢ralska’, dodatkowo
znak ten zawiera fantazyjnie przedstawiong firme "Sobik" w biato-czerwonej kolorystyce, z ochrong
do dnia 20 grudnia 2003 r.,

- nr 200468 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na zéttym tle,

czerwony napis ,masto ekstra”, biaty napis ,osetka” na czerwonej wstgzce i biaty
. "MAZURSKA" na tle krajobrazu przedstawiajgcego czerwong zagléwke z biatymi zaglami na niebieskim
NapISjeziorze i z6tte zachodzace storce, dodatkowo znak ten zawiera fantazyjnie przedstawiong firme "Sobik"
w biato-czerwono-zétto-czarnej kolorystyce, z ochrong do dnia 20 grudnia 2003 r.,
- nr 203676 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na biatym tle,

czerwony napis MASLO EXTRA, niebieski napis OSELKA i uko$ny biatymi literami
z czerwonymi konturami napis GORSKA, ponizej napis "z dodatkiem soli morskiej", w lewym dolnym rogu niebiesko-
granatowe falowane linie z czerwonym poziomym pasem w dolnej cze$ci, dodatkowo znak ten zawiera fantazyjnie
przedstawiong firme "Sobik" w biato-czerwono-zoétto-niebieskiej kolorystyce, z ochrong od 11 stycznia 2006 r.,

- nr 203677 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na biatym tle,

w dolnej prawej czesci czerwony napis duzymi literami MASLO, pod nim napis

EXTRA, niebieski napis OSELKA i ukosny biatymi literami z czerwonymi konturami
is G GORSKA, dodatkowo w gérnej prawej czesci napis Sobik, powyzej ktérego wizerunek
napis ., czarno-biatej krowy, w lewej dolnej czesci medal Laur konsumenta,
(3) powodowi Leszkowi SOBIKOWI:

- nr 161743 na znak towarowy stowny S%SBE&QCVA" , od 3 grudnia 2001 r.,

- nr 165550 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na biatym tle
czerwony napis MASEO EXTRA, ponizej z prawej strony czerwony napis OSELKA,

a pod nim napis biatymi literami z czerwonymi konturami "Gorska’, dodatkowo fantazyjnie

przedstawiong firme "Sobik" w biato-czerwono kolorystyce, od 26 listopada 2001 r.

- nr 165999 na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in. na biato-

niebieskim tle czerwony napis OSELKA oraz napisy "masto ekstra”, ” t. 82%”. £nak

ten zawiera zétta fantazyjnie falowane elementy oraz napis "Sobik" w biato-czerwono-zo6tto-czarnej
kolorystyce, od 5 wrzesnia 2002 r.,

- nr 166574 na znak towarowy stowny ,ESOOSFE;EQ. , 0od 3 grudnia 2001 r.

-nr 1931A na znak towarowy stowno-graficzny zawierajgcy m.in., biate i niebieskie

pasy biegngce poziomo i czerwony napis ,OSELKA MASLA” i niebieski napis "wiejskiego”,
znak ten zawiera zétte fantazyjne falowane elementy oraz fantazyjnie przedstawiong firme "Sobik" w
biato - czerwono - z6tto - czarnej kolorystyce, od 17 wrzesnia 2003 r.

Sad Okregowy w todzi  wyrokiem z dnia 16 marca 2010 r. oddalit powddztwo.

Ustalit, Zze powddka "SOBIK" Zakiad Produkcyjny spétka z ograniczong

w Bielsku Biatej
wprowadzita

wadze 300 g w formie osetki w opakowaniu, na ktérym m.in. umieszczony jest znak

odpowiedzialnoscig Spotka Komandytowa do obrotu masto o



towarowy nr 203677. Tio opakowania jest biato kremowe, centralna czesc
podzielona jest na dwie czesci, przy czym gérna jest symetrycznym odbiciem dolnej.
W dolnej potowie centralnej czesci w lewym gornym rogu znajduje sie czerwony
napis duzymi literami MASLO, pod nim napis EXTRA, pod nim napis zaw. t. 82%

i ,natura plyngca z gor’, w goérnej prawej czesci czerwony napis na biatym tle SOBIK,
powyzej ktérego wizerunek krowy w okregu, ponizej czerwony napis duzymi literami
OSELKA, a pod nim napis biatymi literami z czerwonymi konturami"GORSKA", na dole
odzwierciedlono cztery medale. Ponadto w dolnej czesci znajduje sie czerwony
poziomy pas (element ZT nr 195683).Powddka "SOBIK"Zaktad Produkcyjny spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka Komandytowaxpe;ii,lvsakduz:?;a*ej rowniez
do obrotu masto o wadze 100 g w formie osetki w podobnym opakowaniu, z tym ze
nie zawiera ono symetrycznego odbicia fantazyjnych napiséw, a czerwony napis z
wyrazami utozonymi jeden pod drugim MASLO EXTRA, zaw. t. 82%, OSELECZKA

GORSKA ' pialy ukosny napis z czerwonymi konturami MINI-

Pozwana wprowadza do obrotu masto o wadze 300 g i 100 g w formie osetki
w biato-czerwonym opakowaniu, w dolnej czesci jest poziomy czerwony pas,
centralna czes¢ podzielona jest poziomo na dwie czesci, przy czym goérna jest
symetrycznym odbiciem dolnej. W lewym gornym rogu znajduje sie napis duzymi
czerwonymi literami MASLO, pod nim EXTRA, ponizej zawartos¢ ttuszczu 82%.
W gornej prawej czesci znajduje sie fantazyjnie przedstawiona postac gorala
z ciupagg w biatej koszuli i czerwonym kapeluszu na tle gérskiego krajobrazu,
catos¢ w okregu koloru ziota z napisem HEJ. Ponizej po prawej stronie czerwony
napis "Osetka taka", nod nim uko$nie napis biatymi literami z czerwonymi konturami
O ES Ponizej umieszczony jest napis na niebieskim tle duzymi biatymi literami OSM
RADOMSKO i  element kropki w biatym kolorze o niebieskim konturze. Pozwana uzyskata w
toku postepowania prawo ochronne nr 238606 na znak towarowy stowno -
graficzno - przestrzenny ,MASLO EXTRAzOeS th?. taka, od dnia 13 sierpnia 2009 r.

(decyzja Urzedu Patentowego RP z dnia 20 pazdziernika 2011 r.).
Sad Okregowy uznat, ze powddztwo jest bezzasadne co do oznaczenia

,osetka”’, gdyz odnosi sie do ksztattu produktu, zatem jest tylko elementem
zwrot "sobikowa" lub
"gorska".

ze powodowie powotujgc sie na renome znakdw nie wykazali jej istnienia, stad nie

opisowym, zwtaszcza ze towarzyszy mu dodatkowo Stwierdzit,



zachodzi naruszenie renomowanych znakdéw towarowych w rozumieniu art. 296
ust.2 pkt 3 prawa witasnos$ci przemystowej (dalej jako: p.w.p.). Ocenit, Ze nie doszto
do naruszenia praw wytgcznych, gdyz nawet gdyby przyja¢ mozliwosc¢ skojarzenia
znakow, to nie istnieje ryzyko wprowadzenia w btad co do pochodzenia towarow.
Zdolnos¢ odrdzniajgca polega w tym wypadku na uzyciu dodatkowych oznaczen,
innej kolorystyki, warstwie wizualnej znakdéw i nie ma ryzyka konfuzji. Brak jej przy
uzyciu takich wyrazéw pospolitych jak ,masto” i ,extra”, ktére same w sobie nie
majg takiej zdolnosci i dotyczg opisu produktu. Sgd wskazat ponadto na uzycie na
opakowaniach towaréw pozwanej widocznego logo producenta i fantazyjnego,
kolorowego elementu graficznego w postaci gérala z ciupagg w ztotym okregu, a
towarow strony powodowej innego logo, fantazyjnej giiﬁy w kolorze czerwonym
z wizerunkiem krowy i odzwierciedlenie medali. Zdaniem Sadu nie byto takze
podstaw do udzielenia ochrony na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (dalej jako: u.z.n.k.), gdyz pozwana nie zamiescita na
swoich towarach takich oznaczen, ktére mogg wprowadzi¢ klientéw w btgd co do
pochodzenia, ilosci, jakosci i innych cech towarow. Wyrazne wskazanie nazwy
producenta przez pozwanego, nie uzycie fantazyjnego oznaczenia Sobiki' jhne
elementy odrdzniajgce pomagajg rozpoznac towary. Z tych wzgledéw Sad uznat, ze
postepowanie pozwanej nie naruszyto rowniez interesu powodow w mysl art. 3

u.z.n.k.

Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2010 r. uchylit powyzsze
orzeczenie w czesci oddalajgcej powddztwo co do zgdan powoddéw dotyczgcych

znakow towarowych powoda"SOBIK"Zaktad Produkcyjny spétka z ograniczong
Komandytowej w Bielsku

odpowiedzialnoscig Spotki giatej nr 203677, 200466, 200467 i
powoda Leszka . ‘2
195683, znaku towarowego SOBIKA , prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg

"SOBIK"
pod nazwg Firma Handlowo-Ustugowa gjeisku B\;\;;ej, nr 165550 i w tym zakresie

przekazat sprawe do ponownego rozpoznania, oddalit apelacje powodow w

pozostatym zakresie.

Sad drugiej instancji podzielit ocene, ze przedstawione dowody nie sg
wystarczajgce dla uznania znakow towarowych powoddw za renomowane i ocenit
zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jako nieuzasadniony. Zgodzit sie

jednak z zarzutem wadliwej wyktadni art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazujgc, ze



wbrew wyksztatconej w orzecznictwie i literaturze metodyce badania podobienstwa
przeciwstawionych znakow, ukierunkowanej na analizowanie podobienstwa wedtug
ich cech wspdlnych, sad skoncentrowat sie na wyszukiwaniu elementéw réznigcych
oraz nie uwzglednit pozostatych kryteriow oceny podobienstwa. Dotyczy to
w szczegolnosci znakéw nr 203677, 200466, 200467, 195683 i 165550, z tym ze
zachodzi konieczno$¢ ustalenia, czy znaki te rzeczywiscie sg wykorzystywane
w obrocie gospodarczym. Stwierdzit jednoczesnie, ze ocena podobienstwa ze
znakami powodow nr 165999, 179374, 195755, 200468, 203676, dokonana
w ptaszczyznie wizualnej, stownej i znaczeniowej przy zastosowaniu tych regut
pozwala uzna¢ juz na tym etapie postepowania, ze roéznice w elementach
poréwnywalnych sg dominujgce, a wiec ryzyko pomyiki nie jest prawdopodobne.
Niezaleznie od tego powodowie nie podijeli nawet proby wykazania, ze wskazane
znaki funkcjonujg w obrocie dla oznaczania towaréw a pozwana je narusza. Co do
znakow towarowych stownych nr 161743 (S%SB%ECVA) i nr 166574 gggg&ﬁ)

podzielit stanowisko, ze odnosi sie ono do ksztattu produktu i samo w sobie nie ma
zdolnosci odrdzniajgcej, zatem uzywanie stowa ,osetka” nie narusza praw

ochronnych.

Sad wskazat ponadto na potrzebe wyjasnienia pojecia ,uwaznego
i zorientowanego konsumenta” w kontekscie rodzaju towardéw i specyfiki rynku,
ryzyka konfuzji w warunkach wprowadzania towaréw do obrotu. Za trafne uznat
zarzuty naruszenia art. 3 i 10 u.z.n.k. wskazujgc, ze ocena sadu pierwszej instancji

w tym przedmiocie jest zbyt powierzchowna.

Sad Okregowy w £0dzi  nho ponownym rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 30
sierpnia 2012 r. nakazat pozwanej:

(1) zaniechanie naruszania prawa wytgcznego do znakoéw towarowych
oznaczonych numerami 165550 i 203677 przystugujgcych stronie powodowej"SOBIK"

Zaktadowi Produkcyjnemu spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spoétce
Komandytowej w Bielsku
Biatej,

osetkowego, podobnych lub tozsamych z wyzej wymienionymi znakami towarowymi,

przez zaprzestanie uzywania oznaczen i/lub opakowan masta

zwtaszcza zawierajgcymi stowa ,Masto Extra” oraz ,Osetka” - oba pisane czcionkg

0 czerwonym zabarwieniu na biatym bgdz kremowym tle, o uktadzie napiséw i



oznaczen graficznych zblizonym do znaku towarowego o numerze 203677, w tym
zaprzestania produkowania tak okreslonych oznaczen/opakowan, zaprzestania
wprowadzania do obrotu, eksportu oraz sktadowania w wymienionych celach
towarow opatrzonych wspomnianymi oznaczeniami/opakowaniami, zaprzestania
umieszczania przedmiotowych oznaczen/opakowan na dokumentach zwigzanych z
wprowadzaniem towaréw strony pozwanej do obrotu oraz zaprzestania

postugiwania sie oznaczeniami/opakowaniami w reklamie;

(2) usuniecie oznaczen i/lub opakowan masta osetkowego, podobnych lub
tozsamych z prawami wytgcznymi do znakéw towarowych oznaczonych numerami
165550 i 203677 przystugujgcymi stronie powodowej "SOBIK"  Zaktadowi

Produkcyjnemu spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotce Komandytowej
w Bielsku
Biatej,

czcionkg o czerwonym zabarwieniu na biatym bgdz kremowym tle, o uktadzie

zwtaszcza zawierajgcymi stowa ,Masto Extra” oraz ,Osetka,” oba pisane

napisobw i oznaczen graficznych zblizonym do znaku towarowego o numerze

203677 z wyprodukowanego masta znajdujgcego sie w dyspozycji pozwanej

w Radomsku, a

Okregowej Spétdzielni Mleczarskiej takze

uprzednio wprowadzonego do

obrotu;

(8) zniszczenie wszystkich materiatdbw reklamowych zawierajgcych
oznaczenia i/lub opakowania masta osetkowego, podobne lub tozsame
z wymienionymi w pkt. 1 znakami towarowymi, zwtaszcza zawierajgcymi stowa
.,Masto Extra” oraz ,Osetka”, oba pisane czcionkg o czerwonym zabarwieniu na
biatym badz kremowym tle, o uktadzie napiséw i oznaczen graficznych zblizonym

do znaku towarowego o numerze 203677.

Sad Okregowy potwierdzit wykazanie, ze w obrocie gospodarczym znajduje
sie wytgcznie produkt oznaczony czescig znaku towarowego stowno-graficznego nr
203677, ktorego petna stowna tres¢ brzmi ,Naturalny polski produkt z ekologicznie
czystych terendw MASEO EXTRA OSELKA GORSKA Naturalny polski produkt
z ekologicznie g%’;t&hé%reggfsi?g i« Wyrodznione nagrodg konsumenta LAUR
KONSUMENTA Wyréznione Srebrnym Laurem Konsumenta”, co oznacza ze do
czynnego naruszenia mogto dojs¢ wytgcznie w odniesieniu do tego znaku. Biorgc

jednak pod uwage, ze to dwa podmioty wystgpity o ochrone réznych znakéw



towarowych ,koniecznym byto wziecie pod uwage przy okresleniu faktu i charakteru

naruszenia uprawnien przystugujgcych powodom rowniez do znaku towarowego,
powdd Leszek
SOBIK"

165550, ktérego petna stowna tres¢ brzmi ,NATURALNY PRODUKT POLSKI

OSELKA
MASLO EXTRA GORsSKA z ekologicznie czystych terenéw”. Dokonujgc oceny

do ktérego wytgczne prawo ochronne uzyskat , . znaku o numerze

podobienstwa znakéw uzywanych przez strony Sgad odwofat sie do ptaszczyzny
przedmiotowej, podmiotowe;j i lokalizacyjnej. Stwierdzit, iz zostaty one zastosowane
w odniesieniu do tozsamych rodzajowo produktéw (masta) o takim samym ksztatcie
(osetka). Okolicznos¢ powyzsza wskazuje na mozliwos¢ uznania oznaczen
towarowych za podobne i popetnienia przez potencjalnego nabywce btedu przy
wyborze produktu. W ocenie Sgdu | instancji znaki towarowe dla potencjalnego
odbiorcy sg praktycznie tozsame, poniewaz w obu zostalty uzyte identyczne
zestawienia kolorystyczne napiséw (czerwony napis na kremowym jasnym tle),
uzyto zblizonej, jesli nie identycznej czcionki, co do rodzaju i wielkosci przy
konstruowaniu napisu ,Masto Ekstra” i podobnego rozmieszczenia napisow,
analogiczne usytuowano poszczegolne elementy napisu na bryle masta
uformowanego w ksztatcie osetki. Sgd wskazat, ze potencjalny nabywca dokona
oceny wizualnej opakowania z pewnej odlegtosci, co przy praktyce ekspozyciji
produktow spozywczych w polegajacej na uktadaniu towarow podobnych jesli
chodzi o ksztatt czy forme obok siebie, rodzi nie tylko potencjalng mozliwosé
pomylenia kazdego z produktéw. Réwniez w pfaszczyznie fonetycznej wystepujg
analogie. Mimo nie uzycia wprost okreslenia osetka g. czy g. mozliwe jest
skojarzenie, iz chodzi o taki sam rodzaj masta pochodzenia g. jak wczes$niej
dostepny. Sad Okregowy uznat, Ze dziatanie pozwanej podlega ocenie réwniez w
kontekscie naruszenia art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy
czym zastosowanie majg te same kryteria i oceny jak przy podobienstwie znakéw
towarowych, stagd dotychczasowe rozwazania znajdujg petne zastosowanie. Z tych
wzgledow w odniesieniu do dwoch znakdw towarowych, co do ktorych nastgpito
naruszenie orzekt, na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p.i art. 18 u.z.n.k., zgodnie z
zgdaniem strony powodowej. Sgd stwierdzit ponadto, Ze udzielenie pozwanemu

prawa ochronnego na znak towarowy nie stoi na przeszkodzie wystgpieniu przez



osobe trzecig z roszczeniami o ochrone jej praw naruszonych przez korzystanie z

tego znaku albo z roszczeniami z tytutu nieuczciwej konkurencji.

Wobec nie udowodnienia istnienia na rynku towaréw opatrzonych dalszymi
znakami towarowymi nr 200466, 200467, 195683 i odnoszgcych sie do nich
konkurencyjnych dziatan pozwanej powodztwo ich dotyczace zostato oddalone
wprost.

Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2013 r. oddalit apelacje
pozwanej. Przyjmujgc za wiasne ustalenia faktyczne stwierdzit, ze dokonujgc
cato$ciowej, a nie analitycznej oceny porownywanych oznaczen, zwtaszcza na
podstawie skanow roztozonych opakowan, nie mozna podzieli¢ zarzutow skarzgcej
0 wadze istniejgcych réznic. Uznat, ze sposéb umiejscowienia elementéw
opakowania jest podobny w stopniu moggcym wprowadzi¢ konsumenta w biad.
Jako chybiony ocenit zarzut naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. poprzez
zakazanie uzywania stow MASLO EXTRA i OSELKA majgcych charakter opisowy.
Ocenit, ze warunkiem zastosowania wyjatku wynikajgcego z tego przepisu jest
uzywanie chronionych oznaczen wytgcznie w celu poinformowania odbiorcow
o cechach towaru, i moze byé on ograniczony, jezeli uprawniony korzysta
jednoczesnie z identycznej Ilub podobnej do cudzej formy graficznej,
rozmieszczenia elementow itp. Wskazat, ze Sad pierwszej instancji zakazat jedynie
nadawania tym stowom takiej oprawy graficznej, ktéra z uwagi na podobienstwo
wizualne do znaku powoda moze wprowadzac¢ klientdw w btgd co pochodzenia
towarow. Niezaleznie od tego podniést, ze z rozporzadzenia Rady (WE) nr
1234/2007 nie wynika nakaz oznaczania spozywczych ttuszczow mlecznych
okresleniami ,masto ekstra” czy ,osetka”. Odnoszagc sie do =zarzutu braku
podobienstwa w sposéb ogdolny odwotat sie do orzecznictwa, w ktérym przyjeto, ze
ocena stopnia podobienstwa wymaga okreslenia wagi jakg nalezy przypisac
elementom wizualnym, brzmieniowym i koncepcyjnym w sposéb catosciowy,
z uwzglednieniem kategorii danych towaréw lub ustug oraz warunkow sprzedazy.
W stanie faktycznym uznat, ze poziom uwagi konsumentdéw przy wyborze towaréw
i ocenie znakow jest obiektywnie niski, co zwieksza ryzyko wprowadzenia w btad.
Sad drugiej instancji podzielit zastosowang metodologie oceny i wnioski wynikajgce

z analizy oznaczen, w tym ten, ze podstawowa paleta koloréw (biata i czerwona) na
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obu opakowaniach jest taka sama, a pozostate stanowig niewielkie aplikacje.
Stwierdzit, ze nie jest uzasadnione twierdzenie o powszechnym uzywaniu tych
kolorow w obrocie, gdyz bardzo duza liczba produktéw mleczarskich dostepnych na
rynku w réznorodnych opakowaniach nie pozwala przyjgc, ze ktérykolwiek z nich

przewaza. Zgodzit sie ze stanowiskiem, ze pozostate stowa i oznaczenia sg mniej

istot . Iwetk Sral . . do stowa W a7k t
istotne oraz ze sylwetka gorala nawigzuje wgegyar : zwigzku z zarzutem
zdolnosci odrozniajgcej znaku pozwanego z powotaniem na powszechnie znang

OSM
linie produktowHEJ i bznaczenierapomsko, cod0 ktorych pozwanej przystugujg inne

znaki towarowe, wskazat, ze w tym zakresie nie zainicjowata ona postepowania
dowodowego i faktow tych nie wykazata. Sad Apelacyjny potwierdzit ponadto, ze w
okolicznosciach sprawy postepowanie pozwanej wyczerpato znamiona czynu
niedozwolonego z art. 10 u.z.n.k.,, gdyz zachodzi ryzyko konfuzji po stronie
przecietnego nabywcy takich towarow.

Od wyroku Sadu Apelacyjnego zostata ztozona przez pozwang skarga
kasacyjna oparta na obu podstawach, w ktorej podniesiono zarzuty naruszenia:
- art. 296 ust. 1 p.w.p. poprzez sformutowanie niedookreslonego zakazu, ktéry jest
w réownym stopniu aktualny w stosunku do kazdego wytworcy masta i w odniesieniu
do prawie kazdego opakowania masta,
-art. 285 w zw. z art. 156 i art. 130 p.w.p. poprzez nieuwzglednienie okolicznosci, iz
w znakach stowno-graficznych powodéw R-165550 i R-203677 wystepujg zarowno
elementy dystynktywne, jak i nie - dystynktywne,
- art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarcze;j
(Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z pézn. zm.) poprzez naruszenie elementarnych praw,
w tym prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, zagwarantowane w art. 20 ustawy
zasadniczej,
- punktu 2 ppkt 1) rozdziatu V rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 160,
poz. 960), poprzez zaburzenie procesu zbierania danych rynkowych oraz
znieksztatcenie obrazu danych dotyczgcych rynku mleka w wyniku zakazania
pozwanej stosowania nazw produktow mlecznych wymienianych w tym akcie

prawnym,
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- art. 382 k.p.c. oraz z art. 325 k.p.c. poprzez zaakceptowanie zamieszczenia
w wyroku Sadu pierwszej instancji funktora logicznego koniunkgcji ,oraz", poniewaz
w rzeczywistym obrocie nigdy nie wystepujg (nie byly takze przedmiotem sprawy)
opakowania pozwanej, w ktorych rownoczesnie wystepowatyby napisy ,masto
ekstra” oraz ,osetka",

- art. 325 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez zaakceptowanie w wyroku Sgdu
pierwszej instancji btedu logicznego wynikajgcego z przyjecia konstrukcji definicji
.ignotum per ignotum", poprzez sformutowanie zakazu, z ktérego wynika, ze
pozwanej nie wolno wprowadzac¢ do obrotu ,masta" z napisem ,masto",

- art. 10 u.z.n.k. poprzez jego niezastosowanie i zatozenie, ze przepis ten
dopuszcza przejecie przez powoddéw i pozbawienie innych przedsiebiorcow prawa
stosowania elementéw nalezgcych do domeny publicznej, a takze
nieuwzglednienie, ze przepis ten wyraznie zezwala na oznaczenie towarow
okresleniami wskazujgcymi na typ, rodzaj i jakos¢ produktow,

- art. 3 u.z.nk. poprzez jego niezastosowanie w funkcji korygujgcej, ktora
wymagata ustalenia, ze postugiwanie sie powszechnie stosowanymi symbolami,
w tym uwarunkowanymi technologicznie, jest zgodne z dobrymi obyczajami,
natomiast sama obecno$¢ konkurencyjnego produktu na rynku nie realizuje
,Zagrozenia intereséw innego przedsiebiorcy" w rozumieniu tego przepisu,

- art. 316 k.p.c. poprzez wydanie wyroku nie uwzgledniajgcego stanu rzeczy
istniejgcego w chwili zamkniecia rozprawy, poprzez zawezenie analizy opakowan
funkcjonujacych na rynku do okazanych wytgcznie przez powodow,

- art. 316 k.p.c. poprzez wydanie wyroku nie uwzgledniajgcego stanu rzeczy
istniejgcego w chwili zamkniecia rozprawy, poprzez bezpodstawne zaakceptowanie
ustalen Sgdu pierwszej instanciji,

- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez przyjecie za udowodnione okoliczno$ci wynikajgcych

wylgcznie z nie popartych innymi dowodami twierdzen powodow.

Powodowie wniesli o oddalenie skargi i zasgdzenie zwrotu kosztéw
postepowania kasacyjnego. Odnoszgc sie do czesci zarzutow podniesli, ze

ewentualne watpliwosci co do tresci orzeczenia nalezy wyjasnia¢ uwzgledniajgc
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jego motywy, a w dalszej kolejnosci poprzez wniosek o jego wykfadnie (art. 352

k.p.c.).
Sad Najwyzszy zwazyt:

1) Oczywiscie chybiony jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. poprzez
przyjecie za udowodnione okolicznosci wynikajgcych wylgcznie z nie popartych
innymi dowodami twierdzen powodow, gdyz podstawa taka zachodzi wowczas, gdy
uzasadnienie orzeczenia sgdowego nie zawiera ustawowych elementow
wskazanych w tym przepisie, w sposob majgcy istotny wptyw na wynik sprawy.
Tymczasem zgtaszajgc ten zarzut w skardze kasacyjnej strona powodowa nie
wskazuje jakie braki ma uzasadnienie kwestionowanego orzeczenia. Ponadto
skarga w tej czesci zmierza w sposob posredni do podwazenia podstawy
faktycznej rozstrzygniecia, co z uwagi na tre$é art. 398" § 2 k.p.c. jest
niedopuszczalne.

Bezzasadna jest podstawa naruszenia prawa procesowego, ktérej upatruje
skarzgcy w uchybieniu art. 316 § 1 k.p.c. Przepis powyzszy okresla zasade
aktualnosci rozstrzygniecia stanowigc, ze po zamknieciu rozprawy sad wydaje
wyrok, biorgc za podstawe stan rzeczy istniejgcy w chwili zamkniecia rozprawy,
zatem taki, ktéry z przyczyn uzasadnionych normami prawa procesowego lub
materialnego, moze rozni¢ sie od stanu, istniejgcego w dacie wytoczenia
powddztwa lub w toku postepowania. W zakresie dopuszczalnosci powotania
powyzszego przepisu jako podstawy kasacyjnej przyjmuje sie z jednej strony - ze
nie moze on stanowi¢ podstawy wysuwania zarzutdw co do okreslenia
konsekwencji wynikajagcych z obowigzywania normy prawnej i zarzutow
dotyczgcych subsumcji ustalen faktycznych do wskazanej normy prawnej
(por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 13 grudnia 2006 r., Il CSK 300/06, nie publ.),
z drugiej — ze skarzgcy, ktéry zarzuca naruszenie wskazanego przepisu
w odniesieniu do pominietych okolicznosci sprawy, powinien wskazac¢ konkretne
zdarzenia (fakty) nie uwzglednione w toku postepowania sgdowego oraz ich wptyw
na wynik sprawy (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 9 czerwca 2000 r., IV CKN
647/00, nie publ.). Odwotanie do wskazanego przepisu nie moze jednak prowadzic
do obejscia regut postepowania dowodowego w sprawach gospodarczych, w tym

regulujgcych prekluzje procesowg. Nie jest takze wystarczajgcg motywacjg tego
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zarzutu wskazanie, ze nie uwzgledniajgc notoryjnie znanej okolicznosci, ze na
rynku powszechnie i od lat wystepujg opakowania masta, na ktérych ,dopatrze¢ sie
mozna zblizonej czcionki przy konstruowaniu napisu MASLO EKSTRA”, sad nie
mogt dokonac trafnej oceny zarzutdéw powodow.

2) Czesciowo uzasadnione sg natomiast dalsze podstawy kasacyjne. Przed
przystgpieniem do ich oméwienia wskaza¢ nalezy, ze w rozpoznawanej sprawie
wystepujg dwa istotne problemy orzecznicze.

Pierwszy, to wytyczenie granic pomiedzy zakresem ochrony uprawnionego
wynikajgcej z prawa podmiotowego bezwzglednego (prawo ochronne wynikajgce
z rejestracji znaku towarowego) i skierowanego przeciwko niemu czynu
niedozwolonego (czynu nieuczciwej konkurencji) a zapewnieniem swobody
konkurencji, bedacej podstawowg zasadg obrotu gospodarczego w sytuacji, gdy
zarzuca sie uzycie czesci znaku towarowego o watpliwych cechach odrézniajgcych.

Drugi, to tre$¢ orzeczen w sprawach w ktérych zgtoszono kumulatywne
roszczenia z praw ochronnych udzielonych na znak towarowy oraz z czynu
nieuczciwej konkurencji, obejmujgce roszczenia zakazowe i zmierzajgce do
usuniecia skutkbw naruszen, przy udziale po stronie czynnej wiekszej liczby
podmiotow, ktére powotujg sie na wlasne prawa ochronne naruszone tym samym
dziataniem. Pozostaje on w bezposrednim zwigzku z czestg taktykg procesowg
i wyrazng tendencjg do naduzywania drogi sgdowej poprzez dochodzenie ochrony
w zakresie przedmiotowym, co do ktorej z gory wiadomo, ze nie moze byc¢
udzielona, poprzez zgtaszanie wielu zgdan, w tym niedookreslonych,
pozostajgcych w sprzecznosci, bgdz zakreslonych nadmiernie szeroko oraz przez
podmioty powigzane organizacyjnie bgdz gospodarczo. Prawidtowe sformutowanie
zgdania pozwu ma szczegolne znaczenie, z uwagi na zwigzanie sgdu, gdyz art.
321 § 1 k.p.c. zezwala jedynie na ograniczenie lub uscislenie jego zakresu
w ramach podstawy faktycznej i prawnej powddztwa. Prawomocne orzeczenie jest
rbwnoznaczne z wydaniem indywidualnej normy prawnej wigzgcej strony oraz
niektére inne podmioty, ktorej naruszenie zagrozone jest uzyciem przymusu
panstwowego, zatem musi by¢ sformutowane jednoznacznie i precyzyjnie
w zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz nakazanych/zakazanych dziatan.

Korzystanie z  procesowych instrumentéw  rektyfikacyjnych  (wniosek



14

0 rozstrzygniecie postanowieniem watpliwosci co do tresci wyroku oparty na art.
352 k.p.c.) moze by¢ wyjgtkiem, a nie regutg. Zauwazy¢ ponadto nalezy, ze organ
egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadnosci obowigzku objetego
tytutem wykonawczym (art. 804 k.p.c.). PiSmiennictwo podkresla, ze szczegdlne
znaczenie ma prawidtowe sformutowanie tresci Zzgdania pozwu w zakresie
roszczenia O zaniechanie, gdyz "Zadanie i rozstrzygniecie zawierajgce
jednoznaczne, definitywne i kategoryczne okreslenie niedozwolonych czynnosci
jest niezbedne nie tylko w celu zapewnienia mozliwosci ich egzekucji, lecz takze
w celu respektowania zasady wolnosci gospodarczej i rozwoju konkurencji".
Judykatura wskazuje natomiast, ze niedopuszczalne jest formutowanie w sprawie
0 zaniechanie czyndéw nieuczciwej konkurencji zgdania w taki sposob, aby zakaz
obejmowat réwniez dziatania nie popetnione, gdyz sankcja zaniechania
przewidziana w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. zwigzana jest z czynem, ktory juz miat
miejsce (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 22 pazdziernika
2002 r., [l CKN 271/01, OSNC 2004, nr 2, poz. 26).

Zagadnienie to pozostaje w zwigzku ze zgtoszeniem tozsamych
przedmiotowo zgdan przez powoddéw, ktorzy dochodzgc roszczen z prawa
witasnosci przemystowej kazdorazowo powinni wykazac legitymacje wywodzong
z wtasnego prawa ochronnego i zakres jego naruszenia, bgdz z uprawnienia do
korzystania z cudzego prawa ochronnego. Z kolei pojecie przedsiebiorcy, ktérego
interes zostat naruszony lub zagrozony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji,
nalezy interpretowa¢ szeroko, z tym, ze zakres zgtoszonych roszczeh musi
pozostawaC w bezposrednim zwigzku z indywidualnym, wilasnym interesem
powodowego przedsiebiorcy, ktory zostat zagrozony Ilub naruszony wskutek

popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji, uzasadniajgc jego legitymacje czynna.

3) Roszczenie o usuniecie skutkbw naruszenia stanowi wazny srodek tzw.
ochrony negatoryjnej praw wiasnosci intelektualnej, niezalezny od subiektywnej
wadliwosci naruszen (zawinienia). Odwotujgc sie do powyzszych rozwazan
przypomnie¢ nalezy, ograniczajgc sie do zakresu zaskarzenia objetego skargag
kasacyjng, ze powodowie dochodzili udzielenia im wspdlnej ochrony z naruszenia
wytgcznych praw ochronnych, ktore przystugujg im samodzielnie i wywodzone sg

. " owoda Leszka
z rejestracji znaku towarowego nr 165550 na rzecz gOBIKA , prowadzgcego
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"SOBIK" w

Bielsk
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Firma Handlowo-Ustugowa B::,,Zj,u ktérego

petna stowna tres¢ brzmi ,NATURALNY PRODUKT POLSKI MASLO EXTRA

OSELKA . s e "
GORSKA z ekologicznie czystych terendw” i nr 203677 na rzecz powodki SOBIK

Zaktad  Produkcyjny spotka  z ograniczong  odpowiedzialnoscig — Spotki
w Bielsku Biatej,
Komandytowej ktsrego : petna stowna tres¢ brzmi ,Naturalny polski produkt z

o . OSELKA
ekologicznie czystych terenowtel\r/elﬁésvt_gOBFT%(TRA GORSKA

produkt z ekologicznie czystych DOBRE BO Wyrdznione nagrodg konsumenta
POLSKIE
LAUR KONSUMENTA Wyrdznione Srebrnym Laurem Konsumenta”. Znaki te majg

charakter stowno-graficzny, rozni sie réwniez ich posta¢ graficzna. Towary,

wprowadzone na rynek przez powodowg fggg?w (osetka 300 g i osetka 100 g),

Naturalny polski

sg w opakowaniach, na ktérych nie znajduje sie petne odzwierciedlenie zadnego ze
wskazanych znakoéw ani pod wzgledem graficznym ani stownym. Dla zachowania
prawa ochronnego niezbedne jest jego rzeczywiste uzywanie w obrocie w celu
odrézniania towaréw uprawnionego. Art. 169 ust. 4 p.w.p. zezwala wprawdzie
uprawnionemu na uzywanie znaku roéznigcego sie od tego, na ktory udzielono
prawo ochronne, ale w tych elementach, ktére nie zmieniajg jego odrdzniajgcego
charakteru. Rowniez ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapewnia
ochrone oznaczenia pochodzenia jedynie tych towardw, ktore znajdujg sie na
rynku. Przepis art. 10 ust. 1 u.z.n.k. z natury rzeczy moze dotyczy¢ oznaczenia
uzywanego, gdyz tylko wtedy spetnione sg jego funkcje. Uzywanie zapewnia
ujawnienie oznaczenia i pochodzenia towaru. Nie wystarczy samo skojarzenie ani
mozliwos¢ jego powstania. Towar nieobecny na obszarze ochrony nie ma
znaczenia gospodarczego, gdyz nie prowadzi do powstania nastepczych omytek w
obrocie. Tymczasem Sad udzielit obu powodom ochrony zarbwno w oparciu o
przepisy prawa wiasnosci przemystowej jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie czynigc stanowczego ustalenia, czy produkty wprowadzane na
rynek wykorzystujg jeden czy oba znaki towarowe, czy jedno z praw ochronnych
zostato przeniesione na inny podmiot a jesli tak, to na ktéry i na jakiej podstawie,
czy sg uzywane w rozumieniu u.z.n.k. i zaniechat nastepczych, wynikajgcych stgd
ocen. Niewystarczajgce jest stwierdzenie, iz ,przy okresleniu faktu i charakteru

naruszen konieczne jest wziecie pod uwage takze znaku towarowego nr 16555”.
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Zwroci¢ nalezy uwage, ze naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
moze nastgpi¢ przez wierne odtworzenie na takich samych towarach (reprodukcja)
lub nasladownictwo (imitacja). W tym drugim wypadku moze ona polega¢ takze na
zmodyfikowaniu postaci badz uzyciu czesci znaku oryginalnego, a przestankg
udzielenia ochrony bedzie ryzyko pomytki co do pochodzenia towaru. Dla przyjecia
odpowiedzialnosci z tytutu nieuczciwej konkurencji, takze dla zastosowania
konkretnego przepisu rozdziatu 2, konieczne jest, aby okreslone dziatanie
odpowiadato ogoinym przestankom okreslonym w art. 3 u.z.n.k. (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 23 kwietnia 2008 r., Il CSK 377/07, OSNC 2009, nr 6,
poz. 88).

Kumulatywna ochrona znaku na podstawie art. 296 p.w.p. oraz art. 10
u.z.n.k. uzasadniona jest woéwczas, gdy ten sam czyn wypetnia jednoczesnie
znamiona deliktu oraz przestanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Podmiot uprawniony musi wykazag, iz tym samym zachowaniem naruszyciel godzi
zarowno w jego prawo podmiotowe (z rejestracji znaku), jak i w zasady uczciwej
konkurencji przez takie oznaczenie towaréw, jakie moze wprowadzi¢ w btad co do
jego pochodzenia, zagrazajgc lub naruszajgc interes konkurenta lub klienta,
stanowigc nieuczciwe zachowanie w obrocie (por. wyrok Sagdu Najwyzszego z dnia
3 lipca 2008 r., IV CSK 88/08, nie publ.,, wyrok Sgadu Najwyzszego z dnia
23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Zakres roszczen ochronnych
przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest przy tym
szerszy, ponadto ma zastosowanie takze do ochrony oznaczen towardw i ustug nie
zarejestrowanych (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 4 wrzesnia 2002 r., | CKN
963/00, nie publ.).

Trafne sg zarzuty naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k.
Oznaczenie w punktach 1) i 2) wyroku przedmiotu udzielonej ochrony wskazuje na
prawa z rejestracji znakow towarowych nr 165550 i nr 203677, stwierdzajgc, ze
przystugujg one powodowej spoétce, a nie dwom réznym podmiotom, odmiennie jak
w uzasadnieniu gdzie ustalono, ze samodzielne prawo ochronne przystuguje
kazdemu z tych podmiotow, ponadto w tresci zakazow (nakazéw) odwotuje sie
wytgcznie do oznaczenia graficznego objetego rejestracja znaku nr 203677,

co nalezy zakwalifikowaé jako wewnetrzng sprzecznosc¢ rozstrzygniecia. Pominat
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rowniez Sad, ze przedmiotem twierdzenia o naruszeniu nie byty cate znaki
graficzno-stowne, tylko ich elementy, zamieszczone na opakowaniach towarow.
Poziom dystynktywnosci wyznaczajg dostateczne znamiona odrdzniajgce, kreujgce
zdolnos¢ wskazania réznic towardw i powigzan przedsiebiorcow (odmienne,
odrebne). Tym samym rozwazania nalezato rozpoczg¢ od stwierdzenia, czy tak
wyodrebnione czesci znakow z uwagi na ograniczenie sie do zwrotéw ,MASLO”,
LEXTRA”, ,zawartosc¢ ttuszczu 82 %”, a nie indywidualnych oznaczen fantazyjnych
w ogole zachowaty zdatno$¢ oznaczenia do odrdéznienia towaréw na podstawie ich
pochodzenia. Jest to szczegdlnie istotne z tego wzgledu, ze jak trafnie wskazuje
skarga, w mysl art. 156 ust. 1 pkt 2 p.z.p. prawo ochronne na znak towarowy nie
daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez inne osoby w obrocie m.in.
oznaczen wskazujgcych na cechy i charakterystyke towardw, ich rodzaj i jakosc.
Uzywanie oznaczen wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wéwczas, gdy
odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom uzywajgcego i nabywcow towaréw
i jednocze$nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub
ustugach. Do tych zatem przestanek, a nie ,korzystania jednoczesnie z identycznej
lub podobnej do cudzej formy graficznej, rozmieszczenia elementoéw itp.” powinien
odwotac¢ sie sad drugiej instancji. Dozwolone jest uzywanie kazdego oznaczenia
informacyjnego okreslajgcego jakiekolwiek cechy towarow (tu: masto extra, osetka,
zawartos¢ ttuszczu). Wskazanie cech towarow samo w sobie nie moze byc¢
przedmiotem wytgcznosci zwtaszcza, gdy konieczne jest przekazanie tych danych
w odniesieniu do produktéw jednorodzajowych, znajdujgcych sie w obrocie
w opakowaniach. Jednak jezeli te oznaczenia (nawet wylgcznie bez dodatkéw
fantazyjnych) sg prezentowane lub zestawione w taki sposob, ze stuzg i nadajg sie
do odrézniania towardw, to mogg by¢ objete zakazem naruszen praw wytgcznych
lub dziatan konkurencyjnych. W odniesieniu do znakdéw stowno-graficznych
w istocie chodzi zatem o to, czy graficzna forma informacji byta dostatecznie
oryginalna i odréznialna. Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy ocenie
opakowan, na ktérych muszg znajdowacC sie nie tylko wskazane informacje
handlowe ale i wyrdznik ujawniajgcy bezposrednio lub posrednio dalsze dane
o towarze lub o producencie. Przedmiotem rozwazan musi by¢ catosciowe

wrazenie wizualne i bliskos¢ z przedmiotem objetym ochrong wytaczng prowadzgce
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do ryzyka skojarzeh, a w nastepstwie wprowadzenia w bigd. Zwréci¢ przy tym
nalezy uwage, ze ochrona znaku towarowego uzasadniona jest tylko gdy
wprowadzono w btad co do pochodzenia towaru, wszystkie inne sposoby uzywania
znaku towarowego osoby trzeciej sg legalne, przy czym nalezy tak wywazac
interesy uczestnikbw obrotu gospodarczego aby nie naduzywali pozycji na rynku.
Samo w sobie budowanie skojarzen nie jest zakazane, ani sprzeczne z dobrymi
obyczajami, chyba Ze inny jest cel dziatania uzywajgcego (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 5 lipca 2012 r., IV CSK 23/12, OSP 2013, nr 7-8, poz. 79).
Takze bezprawne uzycie cudzego znaku towarowego, ale w sposoéb, ktory nie
wywotuje niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia
towaréw, nie moze by¢ uznane za naruszenie prawa ochronnego. Poréwnanie
powinno obejmowac nie tylko semantyczne i fonetyczne, ale i wizualne zbieznosci
znaku ze znakiem stowno-graficznym uzywanym przez pozwanego uzywajgcego
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2013 r., Il CSK 710/12, OSNC
2014, nr 5, poz. 54).

4) Uzasadniona jest skarga kasacyjna w zakresie wskazujgcym wadliwo$é
sentencji orzeczenia. Dostrzega je zresztg strona powodowa odwotujgc sie do
mozliwosci kazdorazowego skorzystania z wniosku o dokonanie wyktadni wyroku.
Niezaleznie od omowionych wyzej kwestii podmiotowych niedostatecznie
precyzyjne jest rozstrzygniecie co do zakazéw i nakazow (np. ,zblizone”,
,podobne”), zwilaszcza dotyczgcych danych informacyjnych objetych swobodg
korzystania (masto extra, osetka), niezbednych dla rodzajowej identyfikacji towaréw
przez konsumentow, a nie ew. elementdow zawtaszczonych (odrdzniajgcych,
uzasadniajgcych rejestracje jako znaku towarowego) lub nawigzujgcych do
oznaczen towaréw w sposdb moggcy wprowadzi¢ w btagd co do ich pochodzenia od
powodow, stanowigcych zrodto konfuzji w obrocie. W tresci powinna by¢ zawarta
wyrazna koniunkcja oznaczen objetych zakazem, tak aby niemozliwe byto
wykonanie orzeczenia tylko w pewnym zakresie, z tych wzgledoéw nieostry zwrot
.ZWlaszcza” uznac€ nalezy za nieodpowiedni. Zastrzezenia budzi rowniez zakres
udzielonej ochrony, skoro nie powotywano sie i nie wykazano aby pozwany byt
producentem oznaczen/opakowan, eksporterem towaréw opatrzonych spornymi

oznaczeniami, orzeczono niewykonalne usuwanie oznaczen niezaleznie od
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opakowan, bedgcych w tym wypadku nosnikami znakéw, bezzasadnie zakazano
uzywania  oznaczen identyfikacyjnych na dokumentach  zwigzanych
z wprowadzaniem towaréw do obrotu (masto extra, osetka, zawartos¢ ttuszczu).
Zachodzi zasadnicza réznica ryzyka konfuzji oznaczen w materiatach reklamowych
dostepnych dla konsumentow i w materiatach handlowych (katalogi, cenniki)
w obrocie profesjonalnym. Konkludujgc, zgodzi¢ sie nalezy ze skarga, ze tre$¢

orzeczenia nie jest sformutowana prawidtowo.

Ubocznie zauwazy¢ trzeba, ze podstawg oceny Sadu drugiej instancji nie
powinno by¢ rozwiniete opakowanie, tylko jego posta¢ rynkowa dostosowana do
ksztattu produktu, bowiem ona wyznacza zakres postrzegania modelowego

konsumenta.

Naruszenie powotanych przepiséw uzasadnia podstawe kasacyjng okreslong
art. 398° § 1 pkt 1 i 2 kpp.c. w stopniu skutkujgcym koniecznoscig wydania
orzeczenia kasatoryjnego (art. 398" § 1 k.p.c.). O kosztach postepowania przed
Sgdem Najwyzszym orzeczono w oparciu o art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1
i art. 398%" k.p.c.





