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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 lipca 2012 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Iwona Koper (przewodniczacy)
SSN Mirostaw Bgczyk

SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)
Protokolant Hanna Kaminhska

w sprawie z powodztwa H. & Co. KG

w H. ( Niemcy)

przeciwko Okregowej Spotdzielni Mleczarskiej w P.
0 ochrone praw z rejestracji znaku towarowego,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 5 lipca 2012 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 7 lipca 2011 .,

uchyla zaskarzony wyrok w czesci zmieniajacej wyrok Sadu
Okregowego (punkt 1), w czesci orzekajacej o kosztach
postepowania apelacyjnego (punkt Ill) i przekazuje w tym
zakresie sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi
Apelacyjnemu, pozostawiajac temu Sadowi rozstrzygniecie o

kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie



Powodowie: H. z siedzibg w H. (Niemcy), H. /.../ jednym pozwem
skierowanym przeciwko pozwanej Okregowej Spotdzielni Mleczarskiej wniesli:
powdd ad 1) o zakazanie uzywania w obrocie gospodarczym opakowan w
ksztatcie skopka z dwoma naprzeciwlegtymi uchwytami znajdujgcymi sie ponad
gorng krawedzig kubka, powdd ad 2) o zakazanie uzywania w obrocie
gospodarczym na opakowaniu serkow twarogowych oznaczenia graficznego
przedstawiajgcego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzgcym od gornej
krawedzi kubka, powdd ad 3) o zakazanie uzywania oznaczenia stownego
.puszysty" dla serkow twarogowych oraz wszyscy powodowie o0 nakazanie
zniszczenia opakowan serkdéw /.../ posiadajgcych ktorgkolwiek z wyzej
wskazanych cech i o nakazanie opublikowania w dziennikach: Rzeczpospolita,
Gazeta Wyborcza i Dziennik os$wiadczenia pozwanego zawierajgcego
przeproszenie powodow za popetnione czyny nieuczciwej konkurencji w terminie
30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, ewentualnie o upowaznienie H.
Polska sp. z 0.0. do dokonania tej czynnosci na koszt pozwanej w przypadku

gdyby nie dokonata publikacji w terminie.

Powodowie odpowiednio dochodzili roszczen - ad 1) jako podmiot
uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemystowego (nr 5337), - ad 2) jako
podmiot, ktoremu przystugujg prawa ochronne na znak towarowy przestrzenny
(IR 736770), powotujgcy sie ponadto na charakter renomowany znaku, - ad 3) jako
producent sera, wprowadzajgcy go do obrotu w oznaczonych opakowaniach,

wskazujgcy na popetnienie przez pozwang czynu nieuczciwej konkurencji.

Pozwana wniosta o oddalenie powoddztw. Zarzucita, ze wprowadzata na
rynek witasny produkt (ser) w opakowaniach, do ktoérych prawa z rejestracji wzoru
przemystowego nr 7076 przystugiwaty interwenientowi ubocznemu, ponadto
réznigcych sie od chronionych - jako wzoér przemystowy lub znak towarowy
powodow - czesciowo ksztaltem, Kkolorystykg, kompozycjg, elementami
graficznymi, nazwg, obecnie wprowadza na rynek wskazany produkt

w opakowaniach, do przystugujg jej prawa ochronne na znak towarowy stowno-



graficzno-przestrzenny P. /.../ z oznaczeniami obejmujgcymi skopek (ZTR

2086552), roznigcy sie od znaku towarowego pozwanego ad 2).

G.- sp. z 0.0. w T. — interwenient uboczny po stronie pozwanej, ktéremu
przystugiwaty prawa z rejestracji wzoru przemystowego nr 7076, dotyczgcego
opakowania sera wprowadzanego do obrotu przez pozwang, wniost o oddalenie

powodztw.

Sad Okregowy wyrokiem z dnia 13 pazdziernika 2009 r. oddalit powodztwa i
obcigzyt powodow kosztami procesu. Sgd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26 lutego

2006r. oddalit apelacje powodow.

Sad Najwyzszy, w nastepstwie uwzglednienia skargi kasacyjnej powoda /.../
, wyrokiem z dnia 10 lutego 2011r. uchylit wyrok w czesci oddalajgcej apelacje
tego powoda oraz w czesci orzekajgcej w stosunku do niego o kosztach
postepowania odwotawczego i w tym zakresie przekazat sprawe do ponownego
rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego. Sad
Najwyzszy podzielit zarzuty naruszenia art. 382 w zw. z art. 278 i 232 k.p.c. w
czesci dotyczacej oceny opinii biegtego G. U., wskazujgc ze stanowisko co do
pozbawienia jej mocy dowodowej byto wykroczeniem poza granice zarzutow
procesowych apelacji, na niekorzys¢ skarzgcego, i pozbawito go mozliwosci
wykazania twierdzen w dalszym postepowaniu. Stwierdzit, ze na sadzie drugiej
instancji spoczywata powinnos¢ powiadomienia powoda o zakwestionowaniu
metodologii badan zastosowanej przez biegtego, umozliwiajgca mu zgtoszenie
wniosku dowodowego, albo dopuszczenia z urzedu dowodu z opinii biegtego
spetniajgcej wymagania Sadu. Wskazat, ze w zakresie podstawy prawa
materialnego doszto do naruszenia art. 129 w zw. z art. 130 prawa wiasnosci
przemystowej (dalej takze jako p.w.p.) przez odméwienie wtérnej zdolnosci
odrézniajgcej znaku towarowego (IR 736770) zaréwno w czystej postaci jak i z
dodatkowymi oznaczeniami, na podstawie stwierdzenia ,mozliwosci odrdznienia
znakoéw towarowych obu stron przez przecietnych konsumentow”. Stwierdzit
ponadto, ze zdolno$¢ odrdzniajgcg nalezy ocenia¢ w odniesieniu do relewantnych
odbiorcow na obszarze dla ktérego wniesiono o rejestracje, a po rejestracji na tym

obszarze na ktérym jest zarejestrowany i uzywany, zatem wobec udzielenia prawa



ochronnego na terenie Polski decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006r. 0 odmowie
rejestracji znaku towarowego powoda na obszarze Wspolnoty Europejskiej nie
moze stanowi¢ podstawy stwierdzenia braku zdolnosci odrézniajgcej znaku
towarowego IR 736770. Uznat, odwotujgc sie do orzeczen ETS, Ze zdolnos¢
odrozniajgcg znaku towarowego nalezy bada¢ w odniesieniu do danych towarow i
ustug, ocenia¢ czy w odbiorze przeciethego ich nabywcy, dobrze
poinformowanego, przezornego i rozsgdnego oznaczenie to umozliwia odréznienie
towarow i ustug jednego przedsiebiorcy od takich samych lub podobnych towardw i
ustug innego przedsiebiorcy. Sad Najwyzszy za uzasadniony uznat rowniez zarzut
naruszenia, przez btedng wyktadnie i w konsekwencji niewtasciwe zastosowanie,
art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zakresie oceny czy znak powoda ad 2) jest znakiem
renomowanym oraz czy nastgpito naruszenie jego prawa ochronnego. tgczac
definicje znaku towarowego renomowanego przyjete w orzecznictwie krajowym i
ETS stwierdzit, ze mozna przyjg¢, iz w rozumieniu wskazanego przepisu jest to
znak towarowy znany znacznej czesci odbiorcow towarow i ustug, oznaczonych
tym znakiem, posiadajgcy site atrakcyjng przyciggania i warto$¢ reklamowa,
wynikajgcg z utrwalonego w sSwiadomosci odbiorcow przekonania o bardzo
dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Podniost, ze skutecznos¢ ochrony
renomowanego znaku towarowego nie wymaga wykazania przez uprawnionego,
ze uzywanie podobnego znaku towarowego przyniosto uzywajgcemu
nieuzasadniong korzys¢ lub byto szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub
renomy znaku wczesniejszego, gdyz wystarczajgca jest sama mozliwos¢
czerpania przez naruszajgcego nienaleznej korzysci z odrdzniajgcego charakteru
lub renomy tego znaku, a wiec samo prawdopodobienstwo, ze naruszajgcy mogtby
wykorzystac srodki i naktady finansowe poczynione wczesniej przez uprawnionego

na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciggniecie nabywcow.

Sad Apelacyjny, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 7 lipca
2011 r. zmienit zaskarzony wyrok Sgdu Okregowego w czesci dotyczgcej
oddalenia powoddztwa /.../ w ten sposéb, ze zakazat pozwanej Spoétdzielni
Mleczarskiej w P/ uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego
przedstawiajgcego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzgcym od gérnej

krawedzi kubka na opakowaniach serkéw twarogowych, oddalit apelacje tego



powoda w pozostatej czesci i zasgdzit od pozwanej na jego rzecz kwote 32.937 zt

tytutem zwrotu czesci kosztéw procesu.

Rozstrzygniecie powyzsze oparte zostato na nastepujgcej podstawie
faktycznej i prawnej. Powodowi /.../ przystuguje prawo z miedzynarodowej
rejestracji w trybie Porozumienia Madryckiego o miedzynarodowej rejestracji
znakéw z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. 1983, poz. 514 i 515) znaku towarowego
trojwymiarowego stanowigcego opakowanie o oznaczonym ksztatcie (zblizonym
do skopka) z pojedynczym uchwytem odchodzgcym od gérnego obrzeza kubka
bez dodatkowych oznaczen. Znak jest zarejestrowany pod numerem IR 736770,
prawo ochronne trwa od dnia 17 sierpnia 1999 r., skutki rejestracji obejmujg
Federacje Rosyjskg, Rumunie i Polske. Znak nie uzyskat uznania rejestracji na
obszarze Wspodlnoty Europejskiej (decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.).
Uznanie rejestracji na terenie Polski nastgpito w 2001 r. Pozwana wniosta
0 uniewaznienie uznania powyzszej rejestracji - postepowanie pozostaje w toku.
W latach 1993-1994 powdd reklamowat i wprowadzat we wilasnym imieniu i na
wiasny rachunek na rynek polski serki twarogowe A. w podobnym opakowaniu.
Opakowanie o takim ksztalcie w roznych wersjach, przeznaczone do
przechowywania artykutow spozywczych, zwlaszcza sera, stanowi wzor
przemystowy zarejestrowany na rzecz H. z siedzibg w H. (Swiadectwo rejestracji nr
5337 w Urzedzie Patentowym z pierwszenstwem od dnia 28 czerwca 2002r.).
Pozwana Okregowa Spotdzielnia Mleczarska, bedgca producentem wyrobéw
mleczarskich, od lat 70-tych XX wieku uzywata znaku skopka na opakowaniu
masta. Pozwana w 2005 r. wprowadzita na rynek serek /.../ w opakowaniach
dostawcy G. sp. z 0.0. w T., ktéremu od dnia 1 marca 2004 r. przystugiwato prawo
z rejestracji wzoru przemystowego nr 7076, obejmujgce kubek przeznaczony do
pakowania produktow spozywczych w ksztatcie odwréconego stozka, przecietego
réwnolegtymi wzgledem siebie ptaszczyznami podstawy i wylotu, przy czym Sciana
boczna ozdobiona jest parg symetrycznie rozmieszczonych uszek, wysunietych ku
gorze poza jej brzeg i stanowigcych z nig jednolitg powierzchnie. Od 2007 r.
pozwana stosuje zblizone opakowanie (ksztatt cylindryczny) dla sera, na jednym
z nich (dla sera o smaku naturalnym) umieszczony jest, wsrdd innych elementow

graficznych, maty skopek z mlekiem. Pozwanej przystuguje prawo ochronne



z rejestracji krajowej na znak towarowy stowno-graficzno-przestrzenny P./.../ z
oznaczeniami obejmujgcymi m.in. skopek (ZTR nr 2086552 od dnia 13 kwietnia
2007 r.). Powodd ztozyt sprzeciw od powyzszej rejestracji — postepowanie

pozostaje w toku.

Sad Okregowy ustalit, ze opakowanie - skopek jako taki, odpowiadajgcy
znakowi towarowemu powoda, bez dodatkowych oznaczeh nie wystepuje
w obrocie rynkowym i przyjat w zwigzku z tym, ze znak towarowy IR 736770,
w takiej postaci w jakiej jest zarejestrowany, nie jest uzywany. Stwierdzit,
ze udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wigze sie z ustawowym
obowigzkiem jego uzywania dla towaréw (ustug), dla ktérych zostat zarejestrowany,
w celu odréznienia oznaczonych nim towardw i ustug jednego przedsiebiorstwa
od tego samego rodzaju towardw i ustug innego przedsiebiorstwa.
Tylko rzeczywiste uzywanie znaku w obrocie gospodarczym zwigzane
Z rozpoznawaniem znaku przez konsumentéw spetnia wymagania uzywania
w rozumieniu art. 154 p.w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.. Zdaniem Sadu
Okregowego powod nie wykazat tego faktu, co uzasadniato oddalenie powodztwa
Sad Apelacyjny ponownie rozpoznajgcy sprawe przyjat, ze zgodnie z art. 169 ust. 4
p.W.p. przez uzywanie znaku towarowego rozumie sie réwniez uzywanie znaku
réznigcego sie w elementach nie zmieniajgcych jego odrdzniajgcego charakteru,
przy czym mozliwe jest nabycie wtornej zdolnosci odrdzniajgcej w wyniku uzywania
w postaci ,czystej’ lub z dodatkowymi oznaczeniami stownymi lub graficznymi.
Zdolnos¢ odrdzniajgcg nalezy bada¢ w odniesieniu do danych towardw i oceniac,
czy w odbiorze przeciethego nabywcy tych towardw, przezornego, dobrze
poinformowanego oznaczenie to umozliwia odroznienie towaréw i ustug jednego
przedsiebiorcy od takich samych Ilub podobnych towaréw i ustug innego
przedsiebiorcy. Uznat, ze opakowanie serka A., ktorego czescig jest znak
przestrzenny IR 736770, jest uzywane w obrocie w sposéb dtugotrwaty
I intensywny, pocigga za sobg pozytywne skojarzenia. Wskazat przy tym, ze jest
bezsporne, ze strona powodowa uzywata znak towarowy (z dodatkowymi
oznaczeniami stowno-graficznymi) w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., a Sad
| instancji poczynit prawidtowe ustalenia faktyczne i ,dowody zebrane w sprawie

w postaci opinii biegtych w sposdb jednoznaczny wskazujg, ze czysty znak



IR 736770 cieszy sie dobrg znajomoscig wsrdéd potencjalnych odbiorcow,
przysparza wartosci serkom sprzedawanym w opakowaniu zawierajgcym ten znak,
pocigga za sobg pozytywne skojarzenia’. Sad odwotawczy oddalit wniosek
dowodowy powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego z zakresu
zarzgdzania markg na okolicznos¢ rozpoznawalnosci, skojarzen, sity rynkowej oraz
wartosci znaku towarowego IR 736770 uznajgc, ze jest to zbedne z uwagi na
zebrany bogaty materiat dowodowy. Opierajgc sie na opinii biegtego G. U. przyjat,
ze czysty ksztatt skopka jest scisle zwigzany z markg A., skopek budzi pozytywne
skojarzenia — smaczny, zdrowy, ktére sg przenoszone na ocene produktu. Odwotat
sie takze do opinii biegtego L., Ze wizerunek skopka jest elementem rdéznicujgcym
produkt i budujgcym jego tozsamo$¢ wsrod innych produktéw, a ten ksztatt
opakowania jest najbardziej charakterystycznym elementem wyrdzniajgcym
opakowanie pozwanej sposrod innych marek, jednoczesnie postrzeganym jako
zblizony do A. i w stosunku do tej marki wtorny, ale roznigcy sie od wszystkich
innych marek. W oparciu o te opinie przyjat, ze ,znak towarowy w postaci skopka
jest postrzegany przez konsumentéw odrebnie od opakowania wraz z
identyfikatorami”, ale nie ma to znaczenia, gdyz powddka uzywata znak towarowy z
dodatkowymi oznaczeniami stowno-graficznymi, zatem w sposéb przewidziany w
art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p.. Nie podzielit tym samym stanowiska
Sadu Okregowego, ze znak towarowy powddki ad 2) nie posiada znamion
odrdzniajgcych pierwotnych ani wtérnych, co miata potwierdza¢ decyzja Urzedu
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM), odmawiajgca uznania rejestracji
miedzynarodowego znaku towarowego IR 736770 na obszarze catej Wspdlnoty

Europejskiej z powodu banalnej formy, nie posiadajgcej zdolnosci odrézniajgcej.

Dokonujgc ustalen czy sporny znak jest znakiem renomowanym oraz czy
nastgpito naruszenie prawa ochronnego na ten znak jako renomowany Sad
odwotat sie do definicji przyjetej przez Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku
kasatoryjnego. W oparciu o opinie biegtego przyjat, ze skoro ,sam wizerunek
skopka budzi pozytywne skojarzenia i 69% respondentéw wskazato go jako
mogacy mie¢ wptyw na ich decyzje o wyborze produktu, co moze wskazywac
ze odbiorcy samoistnie kojarzg czysty skopek jako znak towarowy ze zrodtem

pochodzenia towaru, ktérym jest producent serka, a to moze wskazywana duzg



rozpoznawalnos¢ tego znaku, zas fakt ze ksztait ten budzi pozytywne skojarzenia
przenoszone na produkt, moze swiadczy¢ o jego renomie”. Wskazat nastepnie
na dtugoletnie uzywanie znaku ,jako jednego z elementéw opakowania serkéw
twarogowych A., znaczgce naktady poniesione na reklame i promocje towarow

opatrzonych tym znakiem”.

Przechodzgc do analizy naruszenia przez pozwang prawa ochronnego na
renomowany znak towarowy IR 736770, uznat za Sadem Najwyzszym,
ze przestanka podobienstwa jako jeden z warunkéw zastosowania art. 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p. odnosi sie do znaku naruszajgcego, ktéry nie musi by¢ identyczny lub
podobny do naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi
0 podobienstwo szczegdlnego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy
niebezpieczenstwo tgczenia znaku naruszajgcego ze znakiem renomowanym
przez relewantnych odbiorcéw. Stopieh podobienstwa jest usytuowany na niskim
poziomie, wystarczy bowiem by pdzniejszy znak towarowy przywodzit na mysl
wczesniejszy renomowany znak towarowy, kojarzyt sie z nim lub byt z nim tgczony
w swiadomosci relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopien podobienstwa jest
wystarczajgcy tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego.
Sad stwierdzit, ze wizerunek skopka na opakowaniu moze mie¢ wptyw na decyzje
0 wyborze towaru i potencjalnie wptyng¢ na zakup produktu pozwanej
postugujgcej sie takim opakowaniem. Wskazat, ze znak IR 736770 jest znakiem
przestrzennym, natomiast oznaczenie w postaci skopka umieszczonego na
opakowaniu serka produkowanego przez pozwang stanowi znak graficzny, ale nie
ma to decydujgcego znaczenia, podobnie jak umieszczenie dodatkowych
oznaczen, nazwy produktu czy wizerunku wsi, gdyz dla naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy wystarczajgce jest jedynie nieznaczne
podobienstwo pomiedzy pdzniejszym oznaczeniem a znakiem renomowanym.
Cechy te mogg zmniejsza¢ ryzyko pomyiki, ale nie ,eliminujg w catosci ryzyka
skojarzen”. Majac na wzgledzie wysoki stopien rozpoznawalnosci znaku
towarowego powoda oraz identycznos¢ oznaczanych tymi znakami towardw
przyjat istnienie podobienstwa oznaczeh relewantnego z prawnego punktu
widzenia. Za zbedne uznat poréwnywanie znaku towarowego, bedgcego

przedmiotem ochrony, z ksztatem opakowania produktu pozwane;.



Konsekwentnie uznat, ze ”jest bezsporne” iz ,skopek kojarzony jest z produkcjg
wyrobow mlecznych w warunkach domowych w odlegtym czasie, tym niemniej ten
element zostat uzyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie przez powoda
zarowno w formie opakowania serkéw twarogowych jak i znaku towarowego
zamieszczonego na tych opakowaniach”. Konsekwencjg przyjecia, iz znak
towarowy powoda posiada zdolnos¢ odrdzniajgcg i jest znakiem renomowanym
byto uwzglednienie powddztwa w zasadniczej czesci, dotyczgcego zadania
zakazania pozwanej uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego

przedstawiajgcego drewniany skopek na opakowaniach seréw twarogowych.

Odnoszgc sie do objecia zaskarzeniem oddalenia powddztwa w zakresie
dalszych zgdan pozwu, Sgd wskazat, Zze do naruszen prawa ochronnego na znak
towarowy znajdujg odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 287 ust. 1, 21 3
p.w.p. W stanie prawnym wprowadzonym nowelizacjg ustawy z dnia 9 maja
2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 99 poz. 662), ktéra weszta w zycie w dniu
20 czerwca 2007 r., wyeliminowano z katalogu srodkéw ochrony, przystugujgcych
w przypadku naruszenia znaku towarowego zgdanie usuniecia jego skutkow.
Mozliwe jest obecnie na wniosek uprawnionego nakazanie podania do publicznej
wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposob
I w zakresie wskazanym przez sad. Tres¢ dochodzonego przez powoddke
oswiadczenia nie spetnia wymogow wynikajgcych z tego przepisu, a niedokonanie

modyfikacji zgdania uniemozliwia uwzglednienie powodztwa w tej czesci.

Skarge kasacyjng od wyroku Sgdu Apelacyjnego ztozyta pozwana opierajgc
ja na obu podstawach wskazanych w art. 398° § 1 k.p.c.. W zakresie przepiséw
postepowania zarzucita naruszenie: art. 325 § 1 k.p.c. w zwigzku z art. 296 ust. 1 i
ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego btedne zastosowanie skutkujgce takim okresleniem
sentencji wyroku (tenoru), ktore jest niezgodne z normg prawng bedgcg podstawag
roszczen i moze rodzi¢ watpliwosci co do powagi rzeczy osgdzonej; art. 378 § 1
k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 398%° k.p.c. oraz art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c.
poprzez niedokonanie przez sad drugiej instancji wtasnych ustalen faktycznych
dotyczacych zdolnosci odrézniajgcej i renomy znaku IR 736770 na podstawie

zgromadzonego materiatu dowodowego, wbrew zaleceniom Sadu Najwyzszego.



10

Odnosnie do podstawy przepiséw prawa materialnego zarzucita naruszenie art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez rozstrzygniecie polegajgce na orzeczeniu
generalnego zakazu uzywania oznaczenia graficznego bez odniesienia tego
zakazu do przedmiotu ochrony przystugujgcej powodowi; art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw.
z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez zakazanie pozwanemu uzywania w
obrocie gospodarczym oznaczenia, ktére nie jest uzywane w charakterze znaku
towarowego. Skarzgca wniosta o wuchylenie wyroku Sadu Apelacyjnego i

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powodka o oddalenie skargi kasacyjnej i zasgdzenie zwrotu kosztéw

postepowania.
Sad Najwyzszy zwazyt:

W pierwszym rzedzie odnies¢ sie nalezy do podstawy naruszenia prawa
procesowego. Sg one oczywiscie chybione w zakresie odnoszgcym sie do art. 386
§ 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c., ktére zwierajg jedynie normy o charakterze
kompetencyjnym dotyczacym tresSci rozstrzygnieC sadow drugiej instancji
(por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 28 pazdziernika 2005 r., Il CK 37/05, nie
publ.). Co do naruszen art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 3982 k.p.c.
stwierdzi¢ nalezy, ze art. 382 k.p.c. ma charakter dyrektywy ogdinej,
dopuszczajgcej kontynuacje postepowania rozpoznawczego przed sgdem
odwotawczym. Jego powotanie moze by¢ jednak skuteczne tylko woéwczas,
gdy sad apelacyjny oprze swoje ustalenia na niepetnym materiale dowodowym,
pomijajgc pozostaty (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 22 lutego 2007 r.,
Il CSK 337/06, nie publ.). Przepis art. 378 § 1 k.p.c. wyznacza zakres kognicji sgdu
odwotawczego, stwierdzajgc ze rozpoznaje on sprawe w podmiotowych
I przedmiotowych granicach zaskarzenia, z tym ze w zakresie naruszen prawa
procesowego uwzglednia z urzedu jedynie niewaznos¢ postepowania. Powigzanie
powyzszych przepiséw z art. 398%° k.p.c. oraz uzasadnienie skargi w tej czesci
wskazujg, ze zdaniem pozwanego uchybienia procesowe Sagdu odwotawczego
polegajg na niewykonaniu zalecenia Sgdu Najwyzszego, ktéry miat wskazac jakie
czynnos$ci i ustalenia powinien poczyni¢ Sad Apelacyjny. Taka interpretacja

wskazanych przepiséw jest nieprawidiowa. Wykiadnia jezykowa art. 398%° k.p.c.,
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skonfrontowana z wykfadnig art. 386 § 6 k.p.c., jednoznacznie wskazuje na réznice
miedzy zwrotami ,zwigzany jest wyktadnig prawa dokonang w tej sprawie przez
Sad Najwyzszy” a ,ocena prawna i wskazania co do dalszego postepowania
wyrazone w uzasadnieniu wyroku wigzg sad (...) przy ponownym rozpoznaniu
sprawy”. Pojecie ,wykfadnia prawa” musi by¢ rozumiane Scisle jako ustalenie
znaczenia przepisbw prawa, zatem nie obejmuje kwestii poruszonych
w uzasadnieniu wykraczajgcych poza granice podstaw kasacyjnych, pogladow
prawnych i wypowiedzi na marginesie orzeczenia., stwierdzen i ocen dotyczgcych
stanu faktycznego sprawy (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika
2002r., Il CKN 860/00, nie publ.). Oznacza to, ze w przedmiotowym wypadku Sad
Apelacyjny (i Sad Najwyzszy rozpoznajgcy obecnie przedstawiong skarge)
zwigzany byt wyktadnig art. 129 w zw. z art. 130 p.w.p., art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw.
z art. 154 p.w.p., art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie pojeC uzywanie znaku,
zdolno$¢ odrozniajgca, znak renomowany, oraz przestanek ochrony
renomowanego znaku towarowego. Poczynienie ustalen faktycznych stanowigcych
podstawe kwalifikacji prawnej i subsumcji nalezato zatem nadal do samodzielnej
kompetencji Sadu drugiej instancji. Wskaza¢ ponadto nalezy Zze, zgodnie
z konstrukcjg skargi kasacyjnej jako nadzwyczajnego srodka procesowego, Sad
Najwyzszy odnosi sie tylko do wskazanych w niej podstaw. W wypadku wydania
orzeczenia kasatoryjnego uchylenie zaskarzonego orzeczenia nie zwalnia sgdu
odwotawczego, ktéremu przekazano sprawe do ponownego rozpoznania, od
kontroli prawidiowosci podstawy faktycznej rozstrzygniecia (w ramach zarzutéw
procesowych apelacji) oraz petnej kontroli prawidtowosci podstawy prawnej
rozstrzygniecia. Niemniej apelacja podlegata ponownemu rozpoznaniu tylko
w zakresie adekwatnym dla rozstrzygniecia dotyczgcego zgdan powoda H., a
wczesniej wywiedziona zostata przez wszystkich trzech powodow, przy czym
zawarte w niej zarzuty nie zostaty odpowiednio przyporzgdkowane do orzeczen
wydanych w poszczegdlnych sprawach. Taktyka procesowa powoddw, ktorzy
zgtosili trzy samodzielne powddztwa oparte na réznych podstawach faktycznych i
prawnych, odpowiednio wnioskowali i przedstawiali obszerny materiat dowodowy,
ukierunkowali opinie biegtych zmierzajgc do uzyskania konkluzji adekwatnych dla

ochrony wtasnych interesow prawnych, réznigcych sie od pozostatych powodow,
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doprowadzita do tego, ze akta liczg dwadziescia toméw. Na ich zawartos¢ sktada
sie materiat niejednorodny, nieprzejrzysty, w wiekszosci nieprzydatny dla
rozstrzygniecia obecnego sporu ograniczonego do Zzadania udzielenia,
w oznaczony Scisle sposob, ochrony prawnej z tytutu naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy przestrzenny. W oczywisty sposob utrudnito to
Sadowi odniesienie sie do istoty sprawy, wptyneto na zakres ustalen, ocen
i wyciggnietych z nich wnioskéw oraz ocen prawnych. Swiadczg o tym znaczace
uproszczenia dotyczgce m.in. uznania za przedmiot ochrony, do ktérego prawa
przystugujg powodowi ad 2) skopka (bgdz czystego skopka) a nie znaku
towarowego tréjwymiarowego (okreslonej formy przestrzennej) IR 736770,
zamiennego zrownania badz odrézniania poje¢ wizerunek skopka i ksztatt
opakowania, odnoszenie sie do ocen konsumentow i opinii biegtych dotyczgcych
marki A. (znaku towarowego stownego innego podmiotu), serka (towaru innego
podmiotu), sprzeczne stwierdzenia ze powdd ad 2) jako pierwszy uzywat ,takiego
znaku towarowego” i ponidst na jego promocje znaczgce koszty, nastepnie ze ,ten
element” (skopek) zostat uzyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie ,przez
powoda w formie opakowania serkéw twarogowych i znaku towarowego
zamieszczonego na tych opakowaniach” a jednoczesnie ze pozwany uzywat znaku
skopka na opakowaniach masta od lat 70-tych XX wieku. Uznanie
miedzynarodowego znaku towarowego ma skutek ex nunc, zatem wprowadzenie
na polski rynek serka A. przez powoda w jakimkolwiek opakowaniu w latach 1993-94
pozbawione jest znaczenia prawnego. W okresie pdzniejszym witasny produkt we
wiasnych opakowaniach, ktérych jednym z elementéw byt tréjwymiarowy ksztatt objety
znakiem towarowym IR 736770, wykorzystywany za zgodg powoda, wprowadzaty
podmioty trzecie. Nieczytelna jest takze, w aspekcie rozpoznawanej sprawy, ocena
Sadu dotyczgca dowodu z opinii biegtych. Nie mozna odmowic¢ stusznosci zarzutom
dotyczgcym ich wartosci dowodowych. Co do zasady w granicach wyznaczonych
zarzutami prawa procesowego podniesionymi w apelacji Sad odwotawczy powinien
zweryfikowaé prawidtowos¢ podstawy faktycznej rozstrzygniecia, niemniej z uwagi na
obecny stan sprawy i konieczno$C ograniczenia sie wytgcznie do powodztwa
bedgcego nadal przedmiotem rozpoznania, niezbedne bedzie takze wskazanie przez

niego, ktére z dotychczasowych ustalen sg nieprzydatne w catosci lub w czesci, ktore
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dowody zostajg pominiete. W tym zatem zakresie zarzut naruszenia art. 378 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 382 k.p.c. poprzez niedokonanie przez sad drugiej instancji wkasnych
ustalen faktycznych dotyczacych zdolnosci odrézniajgcej i renomy znaku IR 736770
na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego, nalezy wuzna¢ za

usprawiedliwiong i majgcg istotny wptyw na rozstrzygniecie podstawe kasacyjna.

Wprawdzie zastosowanie prawa materialnego polega na prawidtowym
odniesieniu normy prawa materialnego do podstawy faktycznej rozstrzygniecia, zatem
wadliwe ustalenia faktyczne w zasadzie czynig przedwczesnym odniesienie sie do
podstawy naruszenia prawa materialnego (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23
lutego 2006 r., Il CSK 101/05, nie publ.) niemniej - ze wzgledu na specyfike sporu i
zagadnienia prawne wystepujgce w sprawie - nie mozna poming¢ zarzutu naruszenia
art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. Uchybienia tego upatruje
skarzgcy w niezastosowaniu pierwszego z wymienionych przepisow, czego skutkiem
bylo zakazanie pozwanemu, na podstawie dalszych ze wskazanych przepisow,
uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia (wizerunku skopka), ktére nie jest
identyczny ani podobny do znaku towarowego powoda, gdyz jest tylko oznaczeniem
graficznym nawigzujgcym do rzeczywistego naczynia i jego asocjacji z wysokg
jakoscig tradycyjnych wiejskich wyrobéw mleczarskich, ponadto uzywanym przez
niego na niektérych opakowaniach w celu opisowym, informujgcym o cechach
produktu, tj. naturalnym smaku sera. Co do tych kwestii wskaza¢ nalezy, ze powdd
uzyskat prawo ochronne z rejestracji na znak towarowy tréjwymiarowy o okreslonych
parametrach, bez zadnych dodatkowych oznaczen, nieopatrzony nazwg wiasng. Znak
ten zatem nie dotyczy wprost ,skopka”, "cebrzyka” czy jakiejkolwiek innego naczynia
znanego wczesniej, tylko stanowi forme przestrzenng, ktérej inspiracjg byto tradycyjne
naczynie do mileka, czyli rzecz samodzielnie wystepujgca w obrocie. Nie ulega
watpliwosci, ze ksztatty tradycyjnie uzywane nalezg do domeny publicznej i jako takie,
bez wprowadzenia cech odrézniajgcych o indywidualnym charakterze, nie mogg byc¢
zawlaszczone i uzyskac rejestracji. Jej przestankg jest bowiem zdolnosé odrdzniajgca
pierwotna. Zgodnie z art. 152* p.w.p.do roszczen z tytulu naruszenia prawa z
rejestracji miedzynarodowego znaku towarowego korzystajgcego z ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje sie odpowiednio przepisy art. 296-298, z

tym Zze roszczen tych mozna dochodzi¢ od dnia ogtoszenia w "Wiadomosciach
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Urzedu Patentowego" o uznaniu jego ochrony. Procedura przyjecia przez Biuro
Miedzynarodowej Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej w Genewie nie
powoduje powstania zadnego prawa ochronnego. Dopiero uznanie ochrony oznacza
przyznanie prawa ochronnego, majgcego cechy prawa podmiotowego wytgcznego,
ograniczonego czasowo i terytorialnie. Znak ten nie ma charakteru autonomicznego
(jak znak wspolnotowy), co oznacza, ze dla wyznaczenia granic prawa ochronnego
majg zastosowanie przepisy art. 153 i nast. p.w.p., wigcznie z ograniczeniami tzw.
strefy negatywnej, czyli zakresu uprawnien do zakazywania (art. 155-158, art. 160
p.w.p.). W zakresie pierwszego z przedstawionych zagadnien rozstrzygniecia
wymaga, czy swoisty monopol wynikajgcy z prawa ochronnego na znak towarowy
przestrzenny inspirowany obejmuje takze przedmiot inspiracji, zatem czy uprawniony
moze zgdaC zakazania uzywania go w charakterze oznaczenia graficznego przez
innych przedsiebiorcéw. OdpowiedZz na tak postawione pytanie jest oczywista.
Wytgcznosé nie moze dotyczy¢ pomystu ani zrodta inspiracji. W tym zakresie bowiem
panuje wolnos¢ rynku, idei i zakaz ograniczania konkurencji. Ochrong prawng nie jest
objety pomyst, ani jego zrodlo, tylko materializacja w postaci zarejestrowanego
oznaczonego znaku towarowego. Dopuszczenie w restrykcyjnym rezimie tak szeroko
pojetej ochrony znakdéw towarowych oznaczatoby ponadto posrednie zawtaszczanie
praw nalezagcych do domeny publicznej. Ewentualnej ochrony indywidualnych
pomystow mozna poszukiwa¢ w przepisach dotyczgcych wzornictwa przemystowego
czy praw autorskich. Samodzielng podstawg prawng udzielenia ochrony znakom
towarowym jest wykazanie uzywania znaku identycznego lub podobnego do objetego
ochrong (a nie pierwowzoru) w odniesieniu do towarow identycznych lub podobnych,
jezeli takie uzywanie moze spowodowaé wsrdod czesci odbiorcow btgd polegajgcy
w szczegodlnosci na skojarzeniu miedzy znakami (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Ryzyko
skojarzenia nie oznacza przy tym samodzielnej przestanki tylko doprecyzowanie
zakresu ,wywotania btedu, ryzyka pomyiki® (por. wyroki Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel BV v. Puma AG, nr C —
251/95, Rec. 1997, z dnia 29 wrzesnia 1998r. w sprawie Kabushiki Kaisha v. Metro-
Goldwyn-Mayer Inc, nr C — 39/97, Rec. 1998). Jak wynika z motywdw zaskarzonego
orzeczenia Sad Apelacyjny nie dokonywat oceny Zgdania powoda ad 2) w oparciu

powyzszy przepis, przyjmujgc jako podstawe rozstrzygniecia art. 296 ust. 2 pkt 3
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p.w.p. dotyczagcy znakéw renomowanych. Takze ten przepis odwotuje sie do cechy
identycznosci lub podobienstwa, ktéra powinna by¢é ograniczona do badania
oznaczenia (tu: znaku graficznego skopka) i zarejestrowanego znaku towarowego (tu:
okreslonej formy przestrzennej) poza granicami specjalizacji (podobienstwa towaréw)
w aspekcie skojarzenia (fgczenia) przez relewantnych odbiorcéw (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSN-ZD 2009, nr 3, poz. 65,
wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.).
Niemniej nawet jej stwierdzenie nie jest wystarczajgce. Podstawowa, wstepng
przestankg udzielenia tak daleko idgcej ochrony osobie powotujgcej sie na prawo
ochronne do znaku towarowego renomowanego jest bowiem stwierdzenie czy
zachodzg uzasadnione podstawy uzywania spornego znaku. W tym miejscu wskazac
nalezy, ze jakkolwiek postepowanie dotyczy znaku towarowego miedzynarodowego,
objetego z mocy uznania takg samg ochrong jak znaki towarowe krajowe, to z uwagi
na zobowigzanie Polski do dostosowania prawa krajowego dotyczgcego ochrony
wiasnosci intelektualnej, w tym znakéw towarowych, do prawa wspoélnotowego (art.
122 w zw. z art. 68 i 69 Uktadu Stowarzyszeniowego) ocena prawna Sporu,
niezaleznie od daty zarejestrowania znaku towarowego, powinna nastgpic
z uwzglednieniem prawa unijnego, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakow
towarowych (Dz.U.UE.L.08.299.25), ktéra zastgpita poprzednig Pierwszg
Dyrektywe Rady 89/104 EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu zblizenie
ustawodawstw  Panstw  Cztonkowskich ~ odnoszgcych sie do  znakdéw
towarowych (Dz.U.UE.L.89.40.1 ze zm.) oraz orzecznictwo odnoszgce sie
do znakéw towarowych wspdélnotowych (zasada wykfadni prowspoélnotowej).
Implementacja wskazanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z dnia 22 pazdziernika 2008 r. nie zostata przeprowadzona prawidiowo,
gdyz nie uwzgledniono przewidzianej w jej art. 5 wust. 2 przestanki ,braku
uzasadnionych podstaw uzywania spornego znaku” w hipotezie normy zawartej
w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczgcej znakdéw renomowanych. Przedstawiciele
doktryny prawniczej jednoznacznie wskazujg na koniecznos¢ jej uwzglednienia bgdz

wprost, bgdZz poprzez konstrukcje naduzycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Sad
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Najwyzszy w obecnym sktadzie opowiada sie za drugim z tych stanowisk. Oznacza
to, ze pozwany moze powota¢ sie, takze w odniesieniu do znakéw towarowych
renomowanych, na usprawiedliwione uzywanie swojego oznaczenia (znaku)
wynikajgce z pierwszenstwa, postugiwania sie oznaczeniem dostepnym wszystkim
uczestnikom obrotu, bgdz zawierajgcym istotne dla nabywcy informacje o towarze.
Opakowanie z natury rzeczy stanowi zrodto informacji o towarze najblizsze nabywcy,
ktore mogg by¢ przekazywane we wszystkich formach - opisowej, graficznej,
opartej na skojarzeniach. Znak towarowy jest specyficznym oznaczeniem,
dobrem niematerialnym, a jego zdolno$¢ do odrdzniania towardw ma charakter
abstrakcyjny i samodzielny wobec towaru, ktéry identyfikuje z punktu widzenia zrodta
pochodzenia. Opakowanie odpowiadajgce znakowi towarowemu przestrzennemu,
lub na ktérym naniesiono znak graficzny stanowi jedynie nosnik informaciji
0 pochodzeniu komercyjnym, ktdre nie musi odpowiadaé faktycznemu producentowi
umieszczonego w nim towaru. Ochrona znaku towarowego uzasadniona jest
tylko gdy wprowadzono w btad co do pochodzenia towaru, a w odniesieniu do
znaku renomowanego gdy nieuzasadnione uzywanie moze przynie$¢ uzywajgcemu
nienalezng korzy$¢ Ilub by¢ szkodliwe dla odrdézniajgcego charakteru badz
renomy znaku wczesniejszego. Wszystkie inne sposoby uzywania znaku
towarowego osoby trzeciej sg legalne, przy czym nalezy tak wywazaé
interesy uczestnikdw obrotu gospodarczego aby nie naduzywali swej pozycji na
rynku i zostata zachowana swobodna konkurencja. Samo w sobie budowanie
skojarzen przez przedsiebiorce nie jest zakazane, ani sprzeczne z dobrymi

obyczajami, chyba Ze inny jest cel dziatania takiej osoby.

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