Sygn. akt V CSK 102/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 pazdziernika 2009 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Lech Walentynowicz (przewodniczgcy)
SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powodztwa J. S. Ltd. spotki prawa szwajcarskiego z siedzibg w Z., w
Szwaijcarii

przeciwko H. S.

0 zaniechanie naruszania zasad uczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 pazdziernika 2009 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sadu Apelacyjnego w [...]

z dnia 19 listopada 2008 r.,

oddala skarge kasacyjng i zasgdza od powoédki na rzecz
pozwanej kwote 2700 (dwa tysigce siedemset) ziotych tytutem

zwrotu kosztéw postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

Uwzgledniajgc w znacznej czesci powddztwo J. S., Ltd. Spétki prawa
szwajcarskiego z siedzibg w Z. w Szwajcarii Sgd Okregowy w K. wyrokiem z dnia
21 grudnia 2007 r. nakazat pozwanej H. S. prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg
pod nazwg Firma S.: zaniechania naruszen zasad uczciwej konkurenciji
polegajgcych na wprowadzaniu do obrotu odswiezaczy powietrza, tzw. zawieszek,
0 ksztatcie drzewa lisciastego; usuniecia na jej koszt skutkow tych naruszen przez
zniszczenie opisanych ods$wiezaczy powietrza znajdujgcych sie w posiadaniu
pozwanej oraz zamieszczenie w oOznaczonych czasopismach oraz na stronie

internetowej pozwanej odpowiedniego oswiadczenia.

Jak ustalit sgd pierwszej instancji: strony wprowadzajg do obrotu
odswiezacze powietrza tzw. zawieszki. Powoddka w ksztalcie choinki
z charakterystycznym oznaczeniem stownym W. B., zas pozwana w ksztatcie
drzewa lisciastego z charakterystycznym oznaczeniem stownym F. F. Produkty
powodki, znane na swiecie, na rynku polskim pojawity sie od 1992 r. pod niemiecka
nazwg. Ich wytgcznym dystrybutorem na tym rynku jest A. spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w S. Pozwana wprowadzita sporne odswiezacze w
2002 r. Decyzjg Urzedu Patentowego z dnia 4 stycznia 2007 r. uzyskata na nie
prawa ochronne. Zaprzestata produkcji innego towaru w ksztatcie choinki o nazwie
F. G.

Zdaniem Sadu Okregowego, uzyskanie przez pozwang ochrony na
podstawie prawa witasnosci przemystowej nie wylgcza dochodzenia roszczen
wynikajgcych z czynu nieuczciwej konkurencji. W ocenie sgdu produkty obu stron
sg podobne do siebie w taki sposdéb, ze mogto to wywotaé niebezpieczenstwo
wprowadzenia w btgd odbiorcow co do pochodzenia towarow czyli tzw. ryzyka
konfuzji. Takie dziatanie wyczerpywato znamiona deliktu z art. 3 i art. 10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U.
z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm. nazywanej dalej u.z.n.k.), co usprawiedliwiato

uwzglednienie zgdanh pozwu na podstawie art. 18 tej ustawy.



Na skutek apelacji, jakg wniosta pozwana od wyroku uwzgledniajgcego
powddztwo, Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 r. zmienit
zaskarzony wyrok Sadu Okregowego w ten sposob, ze oddalit powddztwo

i rozstrzygnat o kosztach postepowania stosownie do jego wyniku.

Sad Apelacyjny porownat oznaczenia towaréw wprowadzanych do obrotu
przez obie strony i nie podzielit stanowiska Sgdu Okregowego, co do spetnienia
przestanek ochrony opartej na tresci art. 10 u.z.n.k. Z poréwnania wynika, ze obie
zawieszki sg zblizonej wielkosci, umieszczone w przezroczystych opakowaniach
z okienkiem, przez ktére dostrzegany jest ksztalt zawieszki. Opakowania sg
zblizonego koloru — srebrzystego. Same zawieszki nasycone sg jednakowym
kolorem niebieskim, z tym ze powddki w troche ciemniejszym odcieniu.
W pozostatym zakresie opakowania odrozniajg sie na tyle, ze wykluczajg wzajemne
podobienstwo. Jesli chodzi o sam towar to podobna jest jedynie ich wielko$¢
I kolorystyka. Zupetnie odmienne sg ich ksztatty: zawieszka powddki jest
w ksztatcie choinki a pozwanej w ksztatcie debu. Na choince powddki umieszczony
jest napis drukowanymi biatymi literami ,W. B.”, na podstawie drzewka znajduje sie
biaty prostokat, w ktérym umieszczony jest niebieski napis ,N. C”. Natomiast na
zawieszce produktu pozwanej na koronie drzewa widnieje napis ,F. F.” w kolorze
biatym, za$ na pniu drzewa napis ,N. C.” w tym samym kolorze. Z przedstawionego
zestawienie wynika, ze produkty obu stron roznig sie pod wzgledem wizualizacji i
fonetycznie. W ich obrazie dominujgcym elementem jest u powddki ksztatt choinki a
u pozwanej ksztatt drzewa lisciastego przypominajgcego dab. Sad ocenit ogoiny
wyglad towarow biorgc pod uwage opinie przecietnego konsumenta uznawanego w
orzecznictwie europejskim za uwaznego, nalezycie i dobrze poinformowanego. Z
tych wzgledéw sad uznat, ze pozwanej nie mozna przypisa¢ deliktu z art. 10

u.z.n.k.

Analizujgc ewentualng odpowiedzialnos¢ pozwanej na podstawie art. 3 u.z.n.k. Sad
Apelacyjny wskazat na konieczne, kumulatywne spetnienie trzech przestanek.
Musi dojs¢ do zachowania sprzecznego z prawem Ilub dobrym obyczajem,
powstania stanu zagrozenia lub naruszenia interesu powddki lub interesu klienta
oraz musi zachodzi¢ zwigzek przyczynowy pomiedzy wczesniejszymi przestankami.

Zdaniem Sadu, pozwana przez wykorzystanie renomowanego znaku powddki



naruszyta dobre obyczaje. Powddka nie udowodnita jednak spetnienie kolejnej
przestanki. Nie zostato wykazane, Zze powddka utracita dobrg pozycje na rynku
polskim a nawet z przeprowadzonych dowoddéw wynika, ze w kazdym roku
zwieksza sie sprzedaz jej wyrobow. Jednoczesnie sad zwrdcit uwage, ze dla oceny
zachowania pozwanej w swietle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie moze pozosta¢ obojetna
biernos¢ powodki od 2002 r. przez okres 5 lat, ktéra oznaczata tolerowanie
konkurenta, przyzwolenie, zgode na jego postepowanie. Jezeli przedsiebiorca
reaguje zbyt pdzno, to swojg bezczynnoscig dopuszcza do samoistnej
rozpoznawalnosci produktu konkurenta i utrwalenie sie na rynku. Dlatego stawiajgc
powddce zarzut: venire contra factum proprium Sgd Apelacyjny odmowit uznania
zachowania pozwanej, tylko formalnie wskazujgcego na czyn nieuczciwej

konkurenciji, za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W konsekwencji tych rozwazan Sad Apelacyjny uznat za uzasadniony zarzut
apelacji naruszenia art. 3 i 10 u.z.n.k. i zmienit zaskarzony wyrok w ten sposoéb,

ze oddalit powddztwo.

Od tego wyroku skarge kasacyjng wniosta powodowa spoétka. Oparta jg
wylacznie na podstawie okreslonej w art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c.. Zarzucita
naruszenie: art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie oraz btedng wyktadnie
polegajgcg na przyjeciu, ze samo ustalenie, iz dziatanie pozwanej naruszajg dobre
obyczaje, nie wystarcza aby przyjagc, ze spetniona zostata co najmniej przestanka
zagrozenia naruszenia intereséw podmiotu domagajgcego sie ochrony; naruszenie
art. 3 ust. 1 u.z.nk. w zwigzku z art. 18 ust. pkt 1, 2, 3 u.z.n.k. przez jego
niezastosowanie na skutek btednego przyjecia, ze wymagane jest wykazanie
zagrozenia interesu przedsiebiorcy majgcego posta¢ konkretnych zmian w sferze
majgtkowej i w sferze pozycji rynkowej podmiotu domagajgcego sie ochrony; art. 5
w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.nk. i art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 u.z.n.k. przez przyjecie,
ze domaganie sie przez powoda ochrony stanowi naduzycie prawa podmiotowego;
art. 10 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie w wyniku btednego przyjecia, ze nie
zachodzi chociazby posrednie ryzyko wprowadzenia w btad co do pochodzenia
produktow oraz przez postuzenie sie wzorcem przeciethego konsumenta
nieadekwatnego do rodzaju spornych towarow i warunkéw rynkowych

wprowadzania ich do obrotu oraz przez nieuwzglednienie przy ocenie ryzyka



wprowadzenia w btagd renomowanego charakteru oznaczeh powoda i ich

powszechnej znajomosci.

Powotujgc sie na te zarzuty powddka wniosta o uchylenie zaskarzonego
wyroku i orzeczenie, co do istoty ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego

rozpoznania Sgdowi Apelacyjnemu [...]
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Poniewaz zarzuty skargi kasacyjnej ograniczajg sie do naruszenia przepisow
prawa materialnego podstawg ich oceny mogg by¢ tylko ustalenia faktyczne

stanowigce podstawe zaskarzonego orzeczenia (art. 398§ 2 k.p.c.).

Do zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczy, aby podmiot ubiegajgcy sie
0 ochrone legitymowat sie pierwszenstwem uzywania oznaczenia w stosunku do
podmiotu pozwanego. Zgodnie z dominujgcym w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego
stanowiskiem (por. orzeczenia cytowane w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK
88/08, nie publ.), przystugiwanie stronie pozwanej o czyny nieuczciwej konkurenciji
prawa ochronnego na znak towarowy nie wytgcza z samej zasady mozliwosci
skierowania przeciwko niemu, w zwigzku z uzywaniem tego znaku, roszczenia

opartego na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Ochrona oznaczenia towaru, uzytego w obrocie jako pierwsze, zalezy od
tego, czy mozna je uznac¢ za oznaczenie pochodzenia towaru, a wiec by posiadato
zdolno$¢ odrdzniajgcg. Ustalenie mozliwosci wprowadzenia konsumentow w biad
co do pochodzenia towarow, jako przestanka zastosowania art. 10 ust. 1 u.z.n.k.
nalezy do podstawy faktycznej rozstrzygniecia. Jak wskazat Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt Ill CSK 377/07, OSNC 2009/6/88),
trudnosci w ustaleniu tego faktu wynikajg stgd, ze chodzi o fakt o charakterze
prawotworczym, z reguty dotyczgcy stanu, ktéry dopiero moze zaistnieC, jak
rowniez stgd, ze ryzyko konfuzji odnosi¢ nalezy do okreslonego modelu
konsumenta. Wedtug art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oznaczenie towaru lub ustugi musi
posiada¢ takie zdolnosci odrozniajgce, ze jego uzywanie wywotuje

niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcy w btad, co do pochodzenia towaru.

W doktrynie wyrdznia sie kilka postaci niebezpieczenstwa wprowadzenia

w btgd. Poza wagskim i bezposrednim niebezpieczenstwem polegajgcym na tym,



ze odbiorca w zwyktych warunkach nie odroznia oznaczenia osoby uprawnionej od
oznaczenia uzywanego przez naruszyciela wyréznia sie takze niebezpieczenstwo
wprowadzenia w btad w szerokim znaczeniu, ktére polega na tym, ze przecietny
odbiorca odréznia oba oznaczenia i przypisuje towary réoznym przedsiebiorcom,
lecz z uwagi na catoksztatt okolicznosci btednie przypuszcza, ze miedzy obydwoma
przedsiebiorcami istniejg zwigzki organizacyjne, prawne i gospodarcze.
Sad Apelacyjny samodzielnie na podstawie zebranego materiatu dowodowego
dokonat oceny podobienstwa porownywanych towardow stron w kazdym z tych
wariantéw i uznat, Zze nie zostala spetniona zasadnicza przestanka czynu
nieuczciwej konkurencji przewidziana w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Stanowisko
to podziela Sad Najwyzszy. Z przedstawionego przez Sgd Apelacyjny opisu wynika,
ze podobne produkty stron roznig sie na tyle, ze wykluczajg ryzyko wprowadzenia
w btad, co do pochodzenia towaréw. Opierajgc sie na catosciowym wyglgdzie obu
towaréw sad stwierdzit brak podobienstwa miedzy badanymi oznaczeniami
w kazdej z ptaszczyzn tj. wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej. Dominujacy
w oznaczeniu zawieszki powodki jest ksztatt choinki z umieszczonym na nigj
napisem ,W.B.” i te elementy decydujg o jego zdolnosci odrdzniajgcej. O zdolnosci
odrozniajgcej oznaczenia pozwanej decyduje ksztatt drzewa liSciastego
z widniejagcym na nim napisem ,F. F”. Dlatego nalezato podzieli¢ swobodng ocene
podobienstwa, zaprezentowang przez sad orzekajgcy w drugiej instancji, opartg na
hipotetycznym, indywidualnym postrzeganiu zmystowym uwzgledniajgcym wzorzec

konsumenta oraz wszystkie inne okolicznosci poddajgce sie osgdowi.

Ocena swobodna nie oznacza oceny dowolnej, bo musi uwzgledniac
wiasciwy wzorzec konsumenta. W zwigzku z tym nie ma racji powodka
zarzucajgc ocene ryzyka wprowadzenia w btgd przez pryzmat wzorca
konsumenta nieadekwatnego do rodzaju spornych towardéw i warunkéw rynkowych
wprowadzania ich do obrotu. Punktem odniesienia do oceny podobienstwa
przeciwstawianych oznaczen jest opinia przeciethego konsumenta, nabywcy
w zwyklych ~ warunkach obrotu. Jest to zawsze pewien hipotetyczny
model kupujgcego, ktoéry ulega zmianom pod wptywem ustawodawstwa Unii
Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci (ETS).

Wedtug wspodlnotowego wzorca przecietny konsument to nalezycie poinformowany,



uwazny i racjonalny nabywca towaru. Wskazuje na to pkt 18 preambuty do
dyrektywy nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r.
dotyczacej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiebiorcow
wobec konsumentéw na rynku wewnetrznym oraz zmieniajgcg dyrektywe (...).
Przyjmuje sie w nim takze, ze test przecietnego konsumenta nie jest testem
statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przecietnego konsumenta
w danym przypadku krajowe sgdy i organy administracji panstwowej muszag
polegac na wiasnej umiejetnosci oceny. Wymienione cechy modelowe przecietnego
konsumenta zostaty uwzglednione w orzeczeniach ETS (por. m.in. wyrok z dnia
19 wrzes$nia 2006 r., C-356/04, w sprawie ,Lidl Belgium GmbH&Co KG przeciwko
Etablissemneten Franz Coruyt NV”, Zb. Orz. z 2006 r., 1-8501) o takze
w orzeczeniach Sgdu Najwyzszego (por. wyrok z dnia 3 grudnia 2003 r., | CK
358/02, nie publ.; wymieniony wyzej wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r.). Znalazly
takze swoj wyraz w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziataniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), stanowigcej
implementacje dyrektywy Nr 205/29 z dnia 11 maja 2005 r. Sad Apelacyjny dokonat
oceny mozliwosci wprowadzenia w btagd w warunkach, w jakich sporne towary byty
wprowadzane do obrotu. Jako przyktad podat duzy sklep samoobstugowy, w ktérym
te same towary znajdujg sie w takim samym badz zblizonym opakowaniu
a potozone obok siebie nie nastreczajg klientom trudnosci w wyborze wtasciwego
produktu, ktérego poszukujg. Warunki te odpowiadajg takze wprowadzaniu do

obrotu towaréw codziennego uzytku, o niskich cenach.

Renomowany charakter oznaczenia towaréw powoda nie zmienia
zasadniczej oceny co do braku niebezpieczenstwa wprowadzenia klientow w bigd
co do pochodzenia towarow, stanowigcego niezbedng przestanke zastosowania
art. 10 u.z.n.k., chociaz na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 — art. 296
ust. 2 pkt 3) uzywanie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego
znaku towarowego zarejestrowanego stanowi naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy, bez wzgledu na ryzyko konfuzji, jezeli tylko takie uzywanie moze
przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysc lub byé szkodliwe dla odrdzniajgcego

charakteru lub renomy znaku wczesniejszego. Dlatego nie mozna wykluczy¢



uznania, ze podjecie dziatan naruszajgcych prawo do renomowanego oznaczenia
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k,
naruszajgcy dobre obyczaje a zarazem zagrazajgcy lub naruszajgcy interes innego
przedsiebiorcy (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2008 r.,
V CSK 109/08, nie publ.; z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN
2007/5/11).

Z tych wzgledow nie zastugujg na uwzglednienie zarzuty naruszenia art. 10

ust. 1 u.z.n.k. w sposéb wskazany w skardze kasacyjne;j.

Wracajgc do tresci art. 3 ust. 1 u.z.n.k., ktérego zastosowanie, z opisanych
wyzej przyczyn, rozwazat sad drugiej instancji, nalezy podzieli¢ zawartg w skardze
kasacyjnej krytyczng ocene stawianych powodowi wymagan w zakresie wykazania
stanu zagrozenia dla jego intereséw dziataniami pozwanej spoétki. Trafnie podnosi
sie w skardze kasacyjnej, ze interes przedsiebiorcy uzasadniajgcy domaganie sie
ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on
stopniowalny w zaleznosci od podstawy i drogi ochrony, ktorg obierze uprawniony
do ochrony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi
zawsze wykazacC konkretne zmiany w sytuacji majgtkowej spowodowane czynem
lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania
niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam sposob
naruszenia dobrych obyczajow moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te, co
najmniej zagrazajg interesom przedsiebiorcy domagajgcego sie ochrony. Wniosek
ten potwierdzajg okolicznosci sprawy. Jesli bowiem sad drugiej instancji przyjat,
ze pozwana naruszyta dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy oznaczenia
powddki, czego skutkiem bylo ,rozwodnienie jej znaku towarowego”, utrata
zdolnosci odrdzniajgcej a w konsekwencji sity atrakcyjnej, a takze w dalszej
kolejnosci wartosci handlowej, to w tym przypadku zagrozenie interesow powodKi
byto wrecz oczywiste i btedna byta odmowa zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

ze wzgledu na niewykazanie tej okolicznosci .

Pomimo stusznosci skargi kasacyjnej w tej czesci wyrok Sgdu Apelacyjnego
ostatecznie odpowiada prawu albowiem uwzglednieniu powédztwa na podstawie

art. 3 ust. 1 u.z.n.k. sprzeciwia ustalone przez sgd zachowanie powddki. Stosownie



do tych ustalen, ktorymi zwigzany jest Sad Najwyzszy, pozwana od 2002 r.
wprowadzata na rynek odswiezacze powietrza w ksztatcie drzewka a powddka do
chwili wniesienia pozwu takie zachowanie tolerowata przez okres blisko 5 lat.
Brak w nich jakichkolwiek szczegdtow dotyczgcych rozmdéw ugodowych

dotyczacych oznaczen, bedgcych przedmiotem sporu.

Poniewaz w skardze kasacyjnej podnosi sie zarzut naruszenia art. 5 k.c.
w zwigzku z trescig art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.z.n.k. trzeba
wskazaé, ze Sad Apelacyjny nie odwotat sie do tego przepisu, jako podstawy
rozstrzygniecia i nie stwierdzit, aby wniesienie pozwu byto czynnoscig godzgcag
w zasady wspotzycia spotecznego lub byto sprzeczne ze spoteczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa. Stwierdzenie o naduzyciu prawa odnosito sie do oceny
kilkuletniego biernego zachowania powddki po wprowadzeniu przez pozwang na
rynek polski zawieszek w ksztalcie drzewa lisciastego przy jednoczesnym.
Postuzyto ono do wyrazenia oceny, ze mozna odmowié¢ uznania za czyn
nieuczciwej konkurencji zachowania, ktére moze formalnie wskazywa¢ na
naruszenie zasad uczciwej konkurencji, to jednak w danych okolicznosciach
faktycznych trudno uznac je za sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdy powodowi
mozna ,postawic¢ zarzut venire contra factum proprium”. Wyrazenie takiego pogladu
zbieznego ze stanowiskiem wyrazonym przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia
9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt V CSK 503/07, nie publ.) nie oznacza, ze Sad
Apelacyjny przyjat jako podstawe swojego rozstrzygniecia konstrukcje zaktadajgca
istnienie czynu nieuczciwej konkurencji i oddalenie powodztwa z uwagi na tresc¢ art.
5k.c.

Z tych wzgleddw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398'* k.p.c. oddalit
skarge kasacyjng orzekajgc o kosztach postepowania na podstawie art. 98 § 1
k.p.c., 391 § 1, 398 k.p.c.



