Sygn. akt Il CSK 363/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 stycznia 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie

SSN Gerard Bieniek (przewodniczgcy)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
SSN Marian Kocon

w sprawie z powodztwa L.(...) - Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.
przeciwko ,T.(...)" - Spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig w P.

0 zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 9 stycznia 2008 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 6 wrzesnia 2006 r., sygn. akt | ACa (...)

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania, pozostawiajac temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach

postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

Powddka L.(...) Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. domagata sie
zakazania pozwanej T.(...) Spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w P. oferowania,
wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu czekoladowego
produkowanego i wprowadzonego do obrotu przez pozwang, w postaci blizej opisanego
w pozwie, siedzgcego (...) o charakterystycznym ksztatcie i opakowaniu [dalej: (...)
T.(...)]. Nadto powddka zgdata zakazania pozwanej uzywania lub umieszczania (...)
T.(...) lub jego wizerunku w dokumentach handlowych lub reklamie, wycofania (...) juz
wprowadzonych do obrotu przez pozwang, zniszczenia opakowan, projektéw opakowan
oraz matryc, form i innych urzadzen przeznaczonych bezposrednio do wytwarzania
opakowania (...) T.(..), a takze trzykrotnego zamieszczenia przez pozwang w
dziennikach ,R.(...)" i ,G.(...)", w odstepach 14-dniowych, oSwiadczenia okreslonej tresci,
przepraszajgcego powodke i klientdow powddki za powyzsze dziatania, wyczerpujgce
wedtug powodki znamiona czynu nieuczciwej konkurenciji.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2005 r. Sgd Okregowy w P. oddalit powddztwo i orzekt
0 kosztach procesu.

Apelacja powodki zostata oddalona zaskarzonym wyrokiem Sgdu Apelacyjnego z
dnia 6 wrzesnia 2006 r. U podstaw tego rozstrzygniecia legly nastepujgce ustalenia
faktyczne i ich ocena prawna:

Powddka jest spotkg prawa polskiego, ktorej jedynym wspaolnikiem jest spotka prawa
szwajcarskiego, C.(...) L.(...) AG. Powoddka od 1997 r. dystrybuuje na rynku polskim
czekoladowego (...) wielkanocnego — ztotego (...) L.(...). Sprzedaz tego produktu odbywa
sie sezonowo, przed kazdymi Swietami Wielkanocnymi. Podobne produkty sg
sprzedawane zarowno na rynku polskim, jak i niemieckim przez rézne podmioty.

Jak wynika z ustalen faktycznych, (...) L.(...) i (...) T.(...) majg podobng wielkosc,
zblizong forme, opakowane sg w folie aluminiowg, posiadajg charakterystyczne
elementy zdobnicze, tj. rysunek nosa, wgséw, oczu, uszu i ogonka, zas jeden z (...)
T.(...) jest takze tozsamy kolorystycznie - jego opakowanie ma kolor ztoty. Drugi z (...)
rézni sie kolorem metalizowanej folii, ktéra jest srebrna, a ponadto na opakowaniu
znajduje sie wzér imitujgcy futerko. Oba (...) majg na szyi kokardki, z tym ze (...) L.(...)
ma kokardke wigzang z tasiemki, natomiast gdy (...) T.(...) — rysunek kokardki



nadrukowany na opakowaniu. Na obu porownywanych produktach nadrukowane sg
wyrazne oznaczenia producentow.

Nadto Sady meriti ustality, ze pomiedzy jedynym wspdlnikiem powodki a strong
pozwang toczyto sie postepowanie przed Sgdem Okregowym w W. — Wydziatem XXI|
Sgdem Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych o naruszenie
praw ze wspolnotowego znaku towarowego; wyrokiem z dnia 22 wrzesnia 2005 r., sygn.
XXIT WspZT (...) powodztwo C.(...) L.(...) AG zostato oddalone.

Powyzsze ustalenia, poczynione przez Sad pierwszej instancji, Sad Apelacyjny co
do zasady podzielit i przyjat za wiasne, uzupetniajac je tylko o tyle, ze stanowisko Sgdu
Okregowego okres$lajgce wielko$¢ i forme (...) byto nieprecyzyjne, nalezato bowiem
kategorycznie stwierdzi¢, ze wielkos¢ i forma produktow obu stron byta taka sama, skoro
pozwana korzystata z takiej samej formy do ich wyrobu. Ostatecznie jednak zewnetrzna
postaé produktu pozwanej jest identyczna z postacig produktu powodki; stan faktyczny
w sprawie nie byt zresztg sporny.

Dokonujgc oceny prawnej, Sad drugiej instancji oddalit zarzut skarzgcej naruszenia
art. 3, 10 lub art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.; dalej: ,u.z.n.k.”).
Sad pierwszej instancji podkreslit bowiem, ze przy ocenie, czy doszto do niewolniczego
nasladownictwa produktu, trzeba bra¢ pod uwage wszystkie elementy stowno-
obrazowo-graficzne. Przedmiotem oceny Sgdu Okregowego byla zaréwno forma
zewnetrzna, opakowanie, jak i oznaczenie stowne. Skoro za$ Sad ten uznat, Ze
elementy  obrazowo-przestrzenne nie  stanowity dostatecznych  elementow
wyrdzniajgcych, a takg role przypisat elementowi stownemu, to wyeksponowanie tego
ostatniego elementu byto w okolicznosciach sprawy w petni uzasadnione.

Zasadne byto takze przyjecie, ze forma siedzgcego (...) wielkanocnego jest zwykia i
typowa. Powddka nie wykazata, Zze jest ona charakterystyczna tylko dla jej produktu.
Takie stwierdzenie jest prawdziwe zaréwno gdy chodzi o rynek polski, jak i inne rynki,
za$ analogiczny spor jedyny wspolnik powddki miat z jednym 2z producentow
niemieckich. Sad drugiej instancji zaznaczyt przy tym, ze odwofanie sie zaréwno do
rynku polskiego, jak i europejskiego (niemieckiego) jest uzasadnione. Na marginesie
Sad zaznaczyt, ze w jego ocenie siedzgca postac (...) jest ,bardziej tradycyjna”’ niz
postac stojgca.

Dalej Sad Apelacyjny podzielit takze poglad Sadu pierwszej instancji, ze

opakowania czekoladowych (...) produkowanych przez strony nie byly na tyle



charakterystyczne, aby mozna byto opakowanemu produktowi przypisa¢ pochodzenie
od konkretnego producenta. Uzycie folii aluminiowej do pakowania wyrobdéw z czekolady
jest rzeczg powszechng. Podobnie wiekszosc¢ (...) wielkanocnych — niezaleznie od ich
konkretnej formy - posiada elementy zdobnicze w rodzaju rysunku nosa, waséw, oczu,
uszu, ogonka czy kokardki. Skoro tego rodzaju produkty kierowane sg w duzej mierze
do dzieci, to imitacja postaci zwierzecia musi by¢ realistyczna. Jednoczes$nie istotnym
elementem roéznicujgcym wyglad obu produktéw byt fakt, ze (...) L.(...) ma tasiemke
wigzang w kokardke z zawieszonym ztotym dzwoneczkiem, natomiast (...) T.(...) ma
kokardke nadrukowana.

Sad Apelacyjny zgodzit sie zarazem z argumentem, ze element stowny znajdujgcy
sie na opakowaniu jest praktycznie jedynym elementem identyfikujgcym produkt i
opakowanie z danym przedsiebiorstwem. W tym zakresie za trafng uznat ocene Sgdu
pierwszej instancji, ze oznaczenia stowne ,G.(...) L.(...)" i ,T.(...)"” w sposob istotny
odrozniajg towary powddki i pozwane.

Ryzyku konfuzji zapobiega udzielenie konsumentom zrozumiatej, jasnej i dostepnej
informacji, stanowigcej warunek niezaktéconego i racjonalnego wyboru. W $lad za
poglagdem wyrazonym w wyroku SN z dnia 11 lipca 2002 r., | CKN 1319/00 (OSNC 2003
nr 5, poz. 73) Sad Apelacyjny przyjat, ze jest to powazny instrument, regulujgcy
dziatalno$¢ wolnego rynku, zapewniajgcy jego przejrzystos¢ oraz ochrone nie tylko
pozycji konsumenta, lecz takze intereséw konkurentéw. Stad tez wyrazne
i wyczerpujgce oznaczenie producenta na opakowaniu wyrobu wprowadzanego do
obrotu wytgcza mozliwos¢ wprowadzenia w btgd co do tozsamosci producenta lub
produktu w rozumieniu art. 13 u.z.n.k. Skoro zas wykluczona jest mozliwos¢ wystgpienia
konfuzji, to zdaniem Sgdu nie bylo potrzeby dokonywania oceny, w jaki sposéb
dokonujg wyboru konsumenci.

Jedynie uzupetniajgco Sad Apelacyjny zaznaczyt, ze jak powszechnie wiadomo, na
rynku polskim dziata wielu producentéw wyrobéw czekoladowych, w tym produkujgcych
wyroby okazjonalne. Majg one czesto zblizony ksztait lub opakowanie. Skoro w dziale z
wyrobami czekoladowymi przecietnego sklepu sg oferowane produkty niejednokrotnie
pochodzgce od kilkunastu czy kilkudziesieciu producentéw, to przy zakupie, obok
elementdéw stowno-obrazowo-graficznych, zyskujg takze inne elementy, jak rodzaj
wyrobu (np. wykonanie z czekolady gorzkiej, mlecznej, biatej, z nadzieniem lub bez, w
catosci z czekolady lub z innego materiatu w polewie), gramatura (czy wyrob jest caty z

czekolady, czy pusty w srodku), smak, przyzwyczajenia konsumenta, prestiz wyrobu i



wytworcy, cena i w konsekwencji takze pochodzenie wyrobu od producenta. W
mniejszym stopniu znaczenie ma takze kierowanie wyrobéw do réznych grup
docelowych konsumentow. Zdaniem Sadu Apelacyjnego nie ulega watpliwosci, ze firma
L.(...) jest zaliczana w Polsce do grupy producentéw wyrobéw ekskluzywnych, ,z gornej
potki”, na co jednoznacznie wskazuje wyzsza cena w poréwnaniu z producentami innych
wyrobow czekoladowych, w tym firmy T.(...).

Jezeli zatem przecietny konsument na rynku polskim — nalezycie poinformowany,
uwazny i rozsadny — uwzgledni powyzsze kryteria przy zakupie wyrobow
czekoladowych, ryzyko konfuzji wyrobow stron bedzie catkowicie wykluczone. W ocenie
Sadu Apelacyjnego, nie ma w szczegolnosci zadnego niebezpieczehstwa wywofania
przeswiadczenia o istnieniu zwigzku gospodarczego albo licencji, co sugeruje strona
skarzgca. Sad drugiej instancji wskazat, ze w dzisiejszej, zglobalizowanej gospodarce
relacje pomiedzy wytwércami we wszystkich branzach, w tym i w branzy spozywczej, sg
na tyle skomplikowane, ze nie sposéb zakfadac, aby przecietny konsument rozwazat
okolicznos¢ powigzan gospodarczych przy zakupie wyboréw czekoladowych. Bez
znaczenia jest takze okoliczno$¢, czy ktérys z wyrobow bytby produkowany na licenciji.
W konkluzji Sgd Apelacyjny wyrazit ocene, ze przecietny konsument uznatby wyroby
stron za rdznigce sie i pochodzgce od réznych producentow, skarzgca nie wykazata
zatem naruszenia art. 10 i 13 ust. 1 u.z.n.k.

W skardze kasacyjnej, opartej wytgcznie na podstawie naruszenia prawa
materialnego (art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c.), powddka zarzucita zaskarzonemu wyrokowi
obraze: 1)art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez btedng jego wyktadnie, kiora polegata na
przyjeciu, ze dziatania pozwanej, polegajgce na tak daleko idgcym nasladownictwie
produktu powoda, ze powoduje ono brak nalezytego odstepu pomiedzy produktami, nie
stanowi naruszenia dobrych obyczajow; 2) art. 10 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez ich
btedng wyktadnie, w wyniku ktorej Sad Apelacyjny przyjat, Ze ochronie podlega jedynie
specyficzna zdolno$¢ odrozniajgca; 3) art. 10 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez ich btedng
wyktadnie, ktéra polegata na zaniechaniu zbadania ryzyka konfuzji z punktu widzenia
przecietnego konsumenta; 4) art. 3 ust. 1, art. 10 oraz art. 13 u.z.n.k. poprzez ich btedng
wyktadnie, w wyniku ktérej Sad drugiej instancji przyjat, iz dla oceny istnienia ryzyka
konfuzji pomiedzy spornymi produktami uwzgledni¢ trzeba produkty wystepujgce na
rynku europejskim, nie zas wystepujgce na rynku polskim.

W uzasadnieniu podstaw kasacyjnych powddka wskazuje na potrzebe

uwzglednienia uzupetniajgcej klauzuli dobrych obyczajow w art. 3 ust. 1 u.z.n.k,



wywodzgc w szczegolnosci, ze za czyn nieuczciwej konkurencji mozna uzna¢ nawet
dziatanie przedsiebiorcy niestypizowane w przepisach szczegolnych rozdziatu 2
wspomnianej ustawy. Nasladownictwo zewnetrznej formy produktu byto juz okreslane
jako czyn nieuczciwej konkurencji zarébwno w pismiennictwie, jak i w orzecznictwie Sgdu
Najwyzszego. Dalej skarzgca podnosi, ze niestusznie Sgd Apelacyjny zawezit znaczenie
,zdolnosci odrézniajgcej”, ktére na tle art. 10 i 13 ust. 1 u.z.n.k. oznacza nie tylko
mozliwos¢ przypisania pochodzenia produktu od konkretnego producenta, lecz takze
skojarzenie konsumentéw, ze wszystkie produkty oznaczone znakiem towarowym
zostaty wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z danego znaku
towarowego, ktéry odpowiada za ich jakos¢.

Skarzgca twierdzi takze, ze Sad drugiej instancji zbadat ryzyko konfuzji in abstracto,
a nie w sposob konkretny, poprzez odwotanie sie do wzorca przecietnego konsumenta.
Wreszcie podnosi, ze niezbedne byto odniesienie sie przez Sgd do wtasciwego rynku,
wyodrebnionego m.in. pod wzgledem geograficznym. W tym przypadku wiasciwy byt
rynek polski, a nie ,europejski (niemiecki)’, albowiem konsumenci nabywajgcy tutaj
produkty powddki nie majg mozliwosci nabywania ani poréwnywania produktow
sezonowych dostepnych gdzie indzie;j.

Wskazujgc na powyzsze podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie, powddka wnosi o
uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci i jego zmiane poprzez uwzglednienie
powodztwa w catosci, ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania, a takze o zasgdzenie od pozwanej na rzecz
powddki kosztow procesu.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng pozwana wniosta o odrzucenie skargi kasacyjnej
z uwagi na wartos¢ przedmiotu zaskarzenia, wzglednie o jej oddalenie i zasgdzenie
kosztow postepowania kasacyjnego.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W zwigzku z zarzutem niedopuszczalnosci skargi kasacyjnej z uwagi na wartosc
przedmiotu zaskarzenia nieosiggajaca progu okreslonego w art. 398 § 1 k.p.c., trzeba
zwrdéci¢ uwage, ze przewidziane w tym przepisie ograniczenia dotyczg jedynie spraw o
prawa majgtkowe i nie odnoszg sie do spraw majgcych za przedmiot roszczenia
niemajgtkowe, chocby tgcznie z nimi dochodzono takze wynikajgcych z nich roszczen
majgtkowych. Roszczenie wynikajgce z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
majg zroznicowany charakter: majgtkowy (np. roszczenie o naprawienie wyrzgdzonej

szkody, wydanie bezpodstawnie uzyskanych Kkorzysci, zakazanie wprowadzania



produktow do obrotu), i niemajagtkowy (roszczenie o zlozenie odpowiedniego
oSwiadczenia). Z uwagi na ten zréznicowany charakter, przy tgcznym dochodzeniu
roszczen majgtkowych i niemajatkowych ograniczenia dopuszczalnosci skargi
kasacyjnej nie majg zastosowania.

Rozwazajac, czy zaskarzony wyrok narusza przytoczone przez skarzgcego przepisy
prawa materialnego, nalezy poczyni¢ nastepujgce uwagi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladownictwo
gotowego produktu, polegajgce na kopiowaniu za pomocg technicznych srodkéw
reprodukcji zewnetrznej postaci produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w btgd co do
tozsamosci producenta lub produktu. Z przepisu tego wynika przede wszystkim, ze nie
wprowadza on generalnego zakazu nasladownictwa, bowiem zabronione jest tylko takie,
ktére moze rodzi¢ ryzyko konfuzji. Nawet zatem wierne, ,niewolnicze” nasladownictwo
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurenciji, jezeli przestanka ta nie jest spetniona (por.
orzeczenie w sprawie klockow ,Lego” — wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r., | CKN
1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73). Niewatpliwie jednak ocena, czy zachodzi
mozliwos¢ wprowadzenia klientdw w btgd co do tozsamosci producenta lub produktu,
musi by¢ poprzedzona oceng, czy rzeczywiscie mamy do czynienia z nasladownictwem
gotowego produktu. Wbrew zarzutom skarzgcego, ocena Sadu Apelacyjnego w tym
zakresie jest trafna.

Jak wskazano wyzej, dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji okreslonego w
art. 13 ust. 1 uznk wymagane jest kopiowanie, za pomocg technicznych $rodkdéw
produkcji, zewnetrznej postaci produktu. Oznacza to, ze chodzi o kopiowanie takich
cech produktu, ktére sg dostepne percepcji za pomocg wzroku. Ocenie podlega zatem
wyglad produktu, jego ksztatt, forma, wielkos¢, kolorystyka itp. Z niekwestionowanych
ustalen faktycznych wynika, ze ksztait, forma i wielkos¢ (...) T.(...) jest taka sama, jak
(...) L.(...), co wiecej, produkty te zostaly wykonane za pomocg takiej samej formy.
Czekoladowy odlew obu (...) jest wiec identyczny. Wbrew jednak stawianym zarzutom,
nie wystarczy to uznania, ze pozwany dopuscit sie ,niewolniczego” nasladownictwa. Nie
mozna bowiem poming¢ faktu, ze produkty te nie sg dostepne ,luzem”, bez opakowania.
Istotne znaczenie dla oceny ich podobienstwa z punktu widzenia art. 13 ust. 1 uznk ma
zatem nie sama wielkos¢, forma i ksztatt produktu, lecz te jego 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. Opakowaniem tym jest szczelnie przylegajgca folia



aluminiowa, ktora takze musi podlega¢ ocenie, zwtaszcza, ze zarejestrowany na rzecz
skarzgcego znak towarowy obejmuje nie tylko ksztalt i forme produktu, ale takze
kolorystyke i elementy stowno-graficzne uzyte na opakowaniu.

Oceniajgc produkty stron z tego punktu widzenia trzeba wzig¢ pod uwage fakt, ze
pozwany produkuje (...) wielkanocne w dwoch kolorach — ztotym i srebrnym, podczas
gdy produkt skarzgcego jest koloru ztotego. Srebrny (...) T.(...) na tyle rézni sie od (...)
L.(...), ze o kopiowaniu jego zewnetrznej postaci nie mozna méwic. Tozsamy jest tylko
ksztatt, posta¢, a pozostate cechy, jak kolor, rozmieszczenie elementéw graficznych,
ksztatt uszu, oczu, pyszczka, ogonka, wydrukowanej na szyi kokardki, sg rézne.
Nadrukowana wyrazna imitacja futerka rowniez istotnie odréznia te produkty. Wszystko
to, wraz z wyraznym oznaczeniem producenta, sprawia, ze nie mozna uznac, ze mamy
do czynienia z kopiowaniem zewnetrznej postaci produktu w rozumieniu omawianego
przepisu.

W przypadku ziotego (...) T.(...) podobienstwo do (...) L.(...) jest niewatpliwie
wieksze, jednak i tu réznice sg na tyle istotne, by nie mozna byto méwic¢ o wiernym,
»hiewolniczym” nasladownictwie. Inny jest bowiem odcien opakowania, inny jest takze
ksztatt oczu, waséw, pyszczka i dalszych elementéw graficznych, ceche odrézniajgca
stanowi kokardka i dzwoneczek umieszczony na szyi (...) L.(...) i brak tego elementu w
przypadku (...) T.(...). Zewnetrzna posta¢ obu produktow jest bardzo podobna. Co
prawda, dla zaistnienia deliktu z art. 13 ust. 1 uznk nie jest konieczne, aby skopiowany
produkt byt identyczny z oryginatem, wystarczy bowiem stopien podobienstwa tak
wysoki, aby na podstawie catosciowego wrazenia nie mozna byto ich odréznic. W
rozpoznawanej sprawie, mimo niewatpliwego podobienstwa, zachodzg jednak rdznice
wystarczajgce dla uznania, ze delikt okreslony w art. 13 ust. 1 uznk nie zaistniat, co
wytgcza potrzebe badania dalszych przestanek okreslonych w tym przepisie.

Powyzsze nie oznacza jednak, ze nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ popetnienia innych
czynéw nieuczciwej konkurencji. Rozwazenia w szczegdlnosci wymagato, czy sposéb
oznaczenia produktow moze wprowadzac klientow w btgd co do ich pochodzenia, zatem
czy spetnione sg przestanki deliktu okreslonego w art. 10 ust. 1 uznk. Nawet bowiem w
wypadku, gdy produkt nie jest wierng imitacjg innego produktu, moze by¢ podobny w
takim stopniu, ze sposéb jego oznaczenia (albo brak oznaczenia) moze nie byc¢
wystarczajgcy dla odréznienia produktu od podobnego produktu innego producenta.

Jak trafnie wskazaty orzekajgce w sprawie Sady, na oznaczenie produktu sktadajg

sie zaréwno znak towarowy, jak i inne cechy produktu, w tym ksztalt, forma, kolorystyka,



sposOb rozmieszczenia elementdw graficznych. Przy oznaczaniu produktow
niewatpliwie na pierwsze miejsce wysuwa sie znak towarowy, co rodzi pytanie o
stosunek ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo ochrony wiasnosci przemystowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej — p.w.p.) do ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tym bardziej, ze ta ostatnia nie zawiera definicji
znaku towarowego. W literaturze przedmiotu podnosi sie, ze ustawy te okreslajg rozny
zakres ochrony. | tak — p.w.p. chroni prawo podmiotowe osoby, ktéra uzyskata
rejestracje znaku towarowego, podczas gdy u.z.n.k. chroni rynek jako catos¢ i ma na
celu zapewnienie swobodnego, niezaktdconego i uczciwego dziatania konkurencji. Z
uwagi na ten rozny zakres ochrony przepisy tych ustaw , gdy chodzi o ochrone znaku
towarowego, nie wytgczajg sie. Takie stanowisko dominuje tez w orzecznictwie Sadu
Najwyzszego (por. wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, OSP 2004, nr 5, poz.
61, z dnia12 pazdziernika 2005 r., Il CK 160/05, OSNC 2006, nr 6-7, poz. 132 w
sprawie ,Braun przeciwko Brown”, wyrok z dnia 20 pazdziernika 2005 r., Il CK 154/05 w
sprawie ,Normosan przeciwko Normovit”, nie publ.), jakkolwiek uprzednio uznawano, ze
ustawy te wzajemnie wykluczajg sie (por. wyrok z dnia 26 listopada 1998 r., | CKN
904/97). Podzielajgc poglad o przenikaniu sie tych ustaw, trzeba podkresli¢, ze ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chronigc rynek jako catos¢, stuzy tez ochronie
znakoéw towarowych. Przepisy u.z.n.k. mogg by¢ samodzielng podstawg ochrony, gdy
chodzi o znak towarowy niekorzystajgcy z prawa rejestracji, mogg takze uzupetniac
ochrone uzyskiwang na podstawie p/w/p/, gdy chodzi o znak towarowy zarejestrowany.
W takim wypadku wyktadnia przepisow obu ustaw powinna by¢ co najmniej zblizona, co,
jak trafnie zarzucat skarzgcy, odnosi sie takze do rozumienia odrdzniajgcej funkcji
znaku.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., podstawowg funkcjg znaku towarowego jest jego
funkcja odrdzniajgca towary jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa. Nie jest to funkcja jedyna, jednak jej wtasnie przypisuje sie znaczenie
zasadnicze. W art. 4 Rozporzadzenia Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE.L. 1994, nr 11, poz. 1 ze zm.),
ktére rowniez nalezy bra¢ pod uwage z uwagi na to, ze skarzgcemu przystuguje do
ztotego (...) L.(...) prawo z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, mowa o
funkcji oznaczania towardéw, ktorg nalezy ujmowac w znaczeniu szerokim, wskazujgcym
na to, ze towary sygnowane okreslonym znakiem sg tego samego pochodzenia,

pochodzg od uprawnionego do naktadania znaku i wprowadzania oznakowanego nim
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towaru do obrotu. Podkre$lat to Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 13
kwietnia 2007 r., | CSK 16/07, dotyczgcego tych samych stron, dodajac, ze nie tylko
elementy stowno-graficzne znaku, ale takze inne cechy, jak ksztait towaru, jak i jego
opakowania jako element oznaczenia podlegajg ocenie przy badaniu funkcji
odrozniajgcej znaku. Nie powinno ulegaC tez watpliwosci, ze w razie kolizji
kombinowanych znakoéw obejmujgcych rézne elementy oznaczenia, niezbedna jest
tgczna, catosciowa ocena wyniku badania podobienstwa towaréw i wszystkich jego
oznaczen dla oceny, czy istnieje ryzyko wprowadzenia klientow w btgd co do
pochodzenia towarow. Orzecznictwo Sgdu Najwyzszego zgodne jest odnosnie do tego,
ze o podobienstwie oznaczen decydujg ich elementy zbiezne, a nie réznice. Istotne
znaczenie ma tez jednorodzajowos¢ towarow, ktore, jak wskazano w cytowanym wyzej
wyroku, wrecz wzmaga ryzyko pomyitki podobnych znakoéw, a im wieksze jest
podobienstwo towardéw, tym surowiej nalezy ocenia¢ wymagania co do koniecznych
cech odrdzniajgcych konkurujgce znaki. W rozpoznawanej sprawie orzekajgce Sady
skupity sie jednak na akcentowaniu réznic, a to wobec uznania, ze ksztatt i forma (...)
nie ma cech odrdzniajgcych, jako zwykfa i typowa, powszechnie stosowana na rynku,
zas ztoty kolor opakowania powszechnie kojarzony jest ze Swigtecznym nastrojem,
zatem dla odroznienia produktéw wystarczajgce jest umieszczenie wyraznego znaku
stownego. O ile te ocene mozna podzieli¢, gdy chodzi o (...) T.(...) w kolorze srebrnym,
to w wypadku (...) ztotego ocena taka jednoznaczna juz nie jest. Sad Apelacyjny nie
wskazat, na czym opierat swoje przekonanie o powszechnej dostepnosci (...)
wielkanocnych na rynku polskim, gdy wprowadzat je skarzacy, nie poddat ocenie w
szczegolnosci jego twierdzenia, ze w owym czasie podobnych produktéw na rynku
polskim nie byto. Poddaje to w watpliwos$¢ ocene, ze forma i ksztatt (...) jest powszechna
i typowa i dlatego nie ma zdolnosci odrdzniajgcej. Niezaleznie od tego, dla oceny
zdolnosci odrézniajgcej nalezy bra¢ pod uwage, jak juz wyzej wskazano, wszystkie
elementy oznaczenia tgcznie, w tym nie tylko forme i ksztait, ale takze kolorystyke,
rozmieszczenie elementdw graficznych, uwzgledniajgc ich podobienstwa raczej niz
réznice. Samo zatem, nawet wyrazne umieszczenie znaku stownego T.(..) na
opakowaniu figurki (...) moze nie by¢ wystarczajgce dla odréznienia tego oznaczenia od
oznaczenia (...) L.(...), zwtaszcza, ze oznaczenie T.(...) znajduje sie tylko na jednym
boku (...) i nie jest widoczne, gdy oglada sie go z przodu czy z drugiej strony. Samo
zatem oznaczenie stowne nie moze by¢ uznane za wystarczajgce dla odrdznienia

produktéw, a tym samym dla unikniecia nawet potencjalnego ryzyka wprowadzenia
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klientow w btad, zwtaszcza gdy chodzi o produkty jednorodzajowe, ktérych ksztatt kolor i
inne cechy sg bardzo podobne badz wrecz tozsame. Sad Apelacyjny uznat, ze takie
ryzyko nie istnieje, bowiem konsument dokonujgcy wyboru kieruje sie takze innymi
przestankami, takimi jak waga, smak, rodzaj uzytej czekolady itp. Dokonuje zatem
wyboru swiadomie, podobnie jak przy wyborze innych produktéw spozywczych, jak
kawa, herbata, wedlina itp. Ocenie tej mozna zarzuci¢ dowolnos¢ chocéby dlatego, ze
produkty spozywcze wymienione przez ten Sgd sg produktami stale obecnymi na rynku,
podczas gdy (...) wielkanocne wprowadzane sg do obrotu w stosunkowo krétkim okresie
przedswigtecznym i nabywane sg czesto w ferworze $wigtecznych zakupow, co
wzmaga ryzyko konfuzji nawet u Swiadomego i rozwaznego konsumenta, nie mowigc
juz o wyborach dokonywanych przez dzieci, od ktorych trudno oczekiwac¢ kierowania sie
racjonalnymi przestankami przy zakupie Swigtecznych smakotykow. Nie mozna tez
zgodzi¢ sie z ocenag, ze ryzyko pomytki wyklucza wprowadzanie obu produktow na rynek
réznymi strumieniami dystrybucji i kierowanie ich do réznych klientow, bowiem (...)
L.(...) sg produktami ekskluzywnymi, z tzw. ,gérnej potki’, ze wzgledu na wyzszg cene
kierowane raczej do ludzi zamoznych. Takze i ta ocena razi dowolnoscig, wbrew
bowiem niej strumienie dystrybucji obu produktéw sg takie same, trafiajg do takich
samych sklepow, a cena nie jest na tyle wysoka, by stanowita bariere, tym bardziej, ze
nie mozna wykluczyc, iz wtasnie ze wzgledu na okres Swigteczny konsument zechce
siegnac€ po produkt, o ktérym sadzi, ze jest z gérnej poiki. Nie wszystkie zatem elementy
zostaty uwzglednione przy ocenie, czy oznaczenia (...) L.(...) i ztotego (...) T.(...) sg na
tyle podobne, by mogty, choc¢by potencjalnie, wprowadzac klientow w btgd co do ich
pochodzenia, a tym samym, czy wyczerpane zostaty przestanki czynu niedozwolonego
okreslonego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Podzieli¢ nalezy takze zarzuty dotyczgce naruszenia art. 3 u.z.n.k. Przepis ten moze
by¢ samodzielng podstawg uznania okreslonego zachowania jako czynu nieuczciwej
konkurenciji i to bez wzgledu na to, czy zachowanie to stwarza mozliwos¢ wprowadzenia
konsumentéw w bfgd, m.in. co do pochodzenia towarow. Ustawa nie przewiduje ochrony
wytgcznie w wypadku mozliwosci wprowadzenia konsumentéw w btad. Przestanka ta
wymieniona jest w innych przepisow, objetych rozdziatem drugim ustawy, ktére jednak
nie wyczerpujg wszystkich czyndéw nieuczciwej konkurencji. Generalnie jednak, jak
wskazat Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06 (w sprawie
.vegeta przeciwko Kucharek”, Biul. SN 2007, nr 5, poz. 11), nieuczciwe w rozumieniu

u.z.n.k. jest kazde zachowanie sie przedsiebiorcy (w tym stypizowane w art. 10), ktére
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narusza m.in. dobre obyczaje i jezeli zachowanie takie zagraza lub narusza interes
innego przedsiebiorcy lub klienta, podpada pod art. 3 tej ustawy. Konieczne jest jedynie
wykazanie przez uprawnionego, jaki dobry obyczaj doznat naruszenia, oraz, ze
nieprzestrzeganie tego obyczaju zagrozito lub naruszyto interes konkurenta. W sprawie
tej, podobnie jak w wymienionej wyzej sprawie ,Braun przeciwko Brown” jednoznacznie
wskazat Sgd Najwyzszy, ze dla uznania, Zze doszto do czynu nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu art. 3 u.z.n.k. nie jest wymagane, zeby wynikiem podobienstwa miedzy
znakami uzywanymi przez pozwanego i powoda byta mozliwos¢ wprowadzenia w btad
co do pochodzenia towarow, wystarcza samo podobienstwo oznaczen, jezeli zagraza
lub narusza interes powoda lub klientow. W rozpoznawanej sprawie, pomimo zarzutéw
zgtaszanych w tym zakresie przez skarzgcego podnoszonych zaréwno przed Sadem
pierwszej jak i drugiej instancji, Sgd Apelacyjny w ogole nie rozwazat, czy doszto do
korzystania przez pozwanego z renomy skarzgcego i czy istnieje w zwigzku z tym
zagrozenie interesow klientow. Powoduje to koniecznos¢ uchylenia zaskarzonego
wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Wobec powyzszego Sad Najwyzszy orzekt, jak w sentencji, na podstawie art. 398

k.p.c.



