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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2013 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Marta Romanska (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Joézef Fragckowiak
SSN Zbigniew Kwasniewski

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powoddztwa C. G. D. ... S A.wP.

przeciwko B. ... Spoétce zo.0. wW.

0 zakazanie i zobowigzanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 29 listopada 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 14 marca 2012 r.

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

i rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Powdd — C. G. D.... societe anonyme w P. wnidst o: 1) zakazanie B... spétce
Zz ograniczong odpowiedzialnoscig w W. naruszania jego praw ochronnych na
przestrzenny znak towarowy IR-700040 oraz dopuszczania sie czyndw nieuczciwej
konkurencji poprzez: a) oferowanie produktow mlecznych w opakowaniach o
ksztatcie sktadajgcym sie z dwoch zwezajgcych sie ku podstawie pojemnikéw,
mniejszego o przekroju zblizonym do pdtowalu, wiekszego o przekroju zblizonym
do Scietej na jednym koncu elipsy, przy czym oba pojemniki, z ktorych jeden jest co
najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego, potgczone sg ze sobg wspding
krawedzig gorng, uktadajgcg sie w ksztalt zblizony do elipsy, za$ przestrzen
pomiedzy nimi tworzy, w przekroju pionowym, trapez; b) uzywanie w obrocie
gospodarczym i/lub wprowadzanie do obrotu produktéw mlecznych w
opakowaniach o ksztatcie sktadajgcym sie z dwdch zwezajgcych sie ku podstawie
pojemnikdw, mniejszego o przekroju zblizonym do pétowalu, wiekszego o przekroju
zblizonym do Scietej na jednym koncu elipsy, przy czym oba pojemniki, z ktérych
jeden jest co najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego, poftgczone sg ze sobg
wspoélng krawedzig goérng, ukifadajgcg sie w ksztatt zblizony do elipsy, zas
przestrzen pomiedzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; 2) nakazanie
pozwanemu usuniecia skutkdw naruszenia praw ochronnych powoda na znak
towarowy IR-700040 oraz skutkow czyndw nieuczciwej konkurencji poprzez:
a) wycofanie znajdujgcych sie w obrocie wszystkich produktéow mlecznych
w opakowaniach o ksztalcie skfadajgcym sie z dwoch zwezajgcych sie ku
podstawie pojemnikéw, mniejszego o przekroju zblizonym do pdétowalu, wiekszego
o przekroju zblizonym do Scietej na jednym koncu elipsy, przy czym oba pojemniki,
z ktérych jeden jest co najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego, potgczone sg
ze sobg wspdlng krawedzig gorng, uktadajgca sie w ksztatt zblizony do elipsy, za$
przestrzen pomiedzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; b) zniszczenie
opakowan produktow mlecznych o ksztatcie sktadajgcym sie z dwdch zwezajgcych

sie ku podstawie pojemnikdw, mniejszego o przekroju zblizonym do pdétowalu,



wiekszego o przekroju zblizonym do Scietej na jednym koncu elipsy, przy czym oba
pojemniki, z ktérych jeden jest co najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego,
potgczone sg ze sobg wspolng krawedzig gorng uktadajaca sie w ksztatt zblizony
do elipsy, zas przestrzen pomiedzy pojemnikami tworzy w przekroju pionowym
trapez; 3) nakazanie pozwanemu, aby trzykrotnie opublikowat w dzienniku ,R.”
oswiadczenia o wskazanej tresci i w okreslonej formie; 4) podanie do publicznej
wiadomosci prawomocnego orzeczenia, w czesci uwzgledniajgcej zgdanie pozwu;

6) zasgdzenie od pozwanego kosztow procesu.

Powdd wskazat, ze jest producentem m.in. jogurtéw i zajmuje wysokg
pozycje na rynku. Od 1998 r. stuzy mu prawo ochronne na przestrzenny znak
towarowy IR 700040 w postaci dwukomorowego pojemnika o charakterystycznym,
unikalnym i dobrze rozpoznawalnym ksztatcie, uzywanego jako opakowanie
jednego z najpopularniejszych jogurtéw, oferowanego od 1997 r. pod nazwg Fa... i
szeroko reklamowanego. W latach 1998-2006, kiedy jogurty Fa... ze znakiem
towarowym IR-70040 zdobywaty silng pozycje i uznanie konsumentéw, powdd byt
wspélnikiem, a nastepnie akcjonariuszem pozwanego. Od 2008 r. pozwany
wprowadza na rynek jogurty pod nazwami Fruvita, Frutica i Premium Frutica, w
opakowaniach nasladujgcych renomowany znak towarowy IR 700040. Dziatanie to
narusza prawo ochronne powoda i stanowi tez czyn nieuczciwej konkurenciji.
Wysoka sprzedaz produktow pozwanego wynika z pozytywnego skojarzenia jego
produktow z jogurtami powoda. Ze swoich bezprawnych dziatan pozwany czerpie
nienalezne korzysci, réwnoczesnie szkodzgc renomie znaku D... i interesom

gospodarczym powoda.

Jako podstawe dochodzonych roszczen powod wskazat przepisy art. 296
ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowe;j
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej - p.w.p.) oraz art. 3 ust.
1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.:
Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502 ze zm., dalej - u.z.n.k.).

Pozwany — B... spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w W. wniost o
oddalenie powodztwa. Przyznat, ze od 2008 r. produkuje, wprowadza do obrotu,

oferuje i reklamuje jogurty B... Premium Frutica (poprzednio Frutica). Ksztatt



opakowania jogurtu z dodatkami jest determinowany charakterem produktu
i funkcjg jego opakowania. W lipcu i sierpniu 2008 r. uzyskat prawa z rejestracji
wzoréw wspolnotowych, przedstawiajgcych dwukomorowy pojemnik uzywany jako
ich opakowanie. Na wniosek powoda toczy sie w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w A. postepowanie w sprawie uniewaznienia tych wzorow. Pozwany
nie narusza praw wylgcznych powoda ani nie dopuszcza sie czyndw nieuczciwej
konkurenciji. Jogurty Fa... oferowane sg w dwoch réoznych opakowaniach, z folig
wierzchnig i naklejkami zawierajgcymi inne znaki towarowe D..., nazwe produktu i
informacje o ich cechach. Opakowanie jogurtéw, ktére pozwany wprowadza na
rynek odbiega od jego opisu w petitum pozwu, gdyz zawiera tez elementy stowne i
graficzne, tak samo jak opakowanie produktow powoda. Nie istnieje ryzyko konfuzji
konsumenckiej, poniewaz powdd nie uzywa znaku towarowego IR-700040 w
zarejestrowanej formie. Znak zarejestrowany nie ma zdolnosci odrézniajgcej, o
czym Swiadczy m.in. odmowa objecia go ochrong w wielu krajach oraz to, ze w
Urzedzie Patentowym RP toczy sie postepowanie o uniewaznienie lub wygaszenie

tego znaku.

Pozwany zarzucit tez, ze powdd nie ma legitymacji do dochodzenia
roszczenia majgcego podstawe w art. 18 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., gdyz nie
wykazat, ze prowadzi w Polsce dziatalno$¢ gospodarczg, a zatem, Zze doszto do

naruszenia lub zagrozenia jej intereséw.

Wyrokiem z 28 lutego 2011 r. Sgd Okregowy w W. oddalit powddztwo i

orzekt o kosztach.

Za bezsporne Sad Okregowy uznat, ze powodowi stuzy prawo ochronne na
przestrzenny znak towarowy, zarejestrowany przez WIPO pod nr IR-700040,
z pierwszenstwem od 12 lipca 1998 r. dla towaréw w klasach 5, 29, 30 i 32
klasyfikacji nicejskiej (m.in. jogurty), chroniony takze w Polsce, zgodnie
z decyzjg Urzedu Patentowego RP z 12 lipca 2002 r. Na wniosek pozwanego
z 16 pazdziernika 2008 r. Urzad Patentowy RP prowadzi postepowanie w sprawach
o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na ten znak towarowy i jego

uniewaznienie.

Powdd nie prowadzi w Polsce dziatalnosci gospodarczej. Jego prawo do



znakow towarowych wykonuje spotka zalezna D... spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w W., od 2007 r. produkujgca i oferujgca jogurty pod nazwg

Fa... w dwukomorowych, nieco réznigcych sie od siebie, opakowaniach.

Pozwany produkuje i sprzedaje wyroby mleczne, a od sierpnia 2008 r. takze
jogurty w dwukomorowych opakowaniach pod nazwg Frutica, Premium Frutica lub
Fru Vita Duo. Pozwany zajmuje samodzielng, wysokg pozycje na krajowym rynku,
a jego znak towarowy jest dobrze znany nabywcom. Jogurt pod nazwg Premium

Frutica byt przedmiotem kampanii reklamowej prowadzonej w 2009 r.

Wybér opakowania jogurtu Premium Frutica w ksztatcie pojemnika
dwukomorowego wynikat z jego funkcjonalnosci i dostosowania do sposobu
konsumpcji (produkt z matej komory jest przelewany do duzej). Opakowania
o takim ksztalcie sg tatwe do produkcji, umieszczenia w opakowaniu zbiorczym,
logistyki i ekspozycji na pétce. Pozwany korzysta z praw do wzorow wspolnotowych
zarejestrowanych 13 sierpnia 2008 r. w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w A. pod nr 000972740-0001 i 18 lipca 2008 r. pod nr 000972740-

0002. Obecnie toczg sie postepowania 0 uniewaznienie obu wzoréw.

Sad Okregowy uznat, ze powdd nie sprecyzowat przedmiotu ochrony przed
dziataniami nieuczciwej konkurenciji, nie okreslit, czy twierdzenie o wykorzystywaniu
renomy odnosi do ksztattu opakowania tozsamego ze znakiem towarowym IR-
700040, czy tez do opakowania faktycznie przez niego uzywanego z innymi
znakami towarowymi i oznaczeniami, a tylko w tym drugim przypadku mozna
by uzna¢ za dowiedzione pierwszenstwo uzywania wynikajgce z katalogéw
produktow, czy tez z reklam. Zdaniem Sgdu Okregowego, podstawg do czynienia
ustalen na temat ryzyka konfuzji nie mogg by¢ fotografie opakowan uzywanych
przez strony, pozbawionych oznaczen stownych i graficznych, bowiem konsument
nie spotyka sie na rynku z produktem w takich opakowaniach. To samo dotyczy
ztozonych przez pozwanego analiz obejmujgcych wymiary, ksztatty i linie
opakowan, ktore nie sg dostrzegalne, ani mozliwe do zapamietania dla nabywcy
danego rodzaju produktow. Wyniki sprzedazy jogurtu Fa... po wejsciu na rynek
produktu pozwanego Frutica, nie byty miarodajne dla czynienia ustalen na temat

rzeczywistego wptywu dziatan pozwanego na wyniki gospodarcze powoda i renome



jego znaku towarowego IR-700040, gdyz oddziatywato na nie takze uzywanie
innych znakéw towarowych wykorzystywanych w obrocie przez podmiot

wprowadzajgcy na rynek jogurt Fa... .

Sad Okregowy stwierdzit, ze dopoki Urzad Patentowy RP nie wyda
ostatecznej decyzji w przedmiocie wygaszenia Iub uniewaznienia znaku
towarowego powoda, to trzeba przyjmowaé, ze przystuguje mu prawo ochronne,
asad powszechny nie moze samodzielnie ustalic, ze znak IR-700040, jako
pozbawiony zdolnosci odrdézniajgcej, nie powinien by¢ zarejestrowany,
a nieuzywany nieprzerwanie przez 5 lat od daty rejestracji podlega wygaszeniu.
Przepisy rozporzgdzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorow wspolnotowych nie tworzy przywilejow dla praw uzyskanych przez
pozwanego w stosunku do wczesniej uzyskanych przez powoda praw ochronnych

na znak towarowy.

Sad Okregowy uznat, ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k. stuzg wylgcznie
przedsiebiorcom prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na polskim rynku, ktérych
interesy gospodarcze zostaty bezposrednio naruszone lub zagrozone. Powdd
nie udowodnit, ze dziatania pozwanego w sposob bezposredni naruszajg jego
interesy gospodarcze. Powdd nie jest obecny na polskim rynku, gdyz jego interesy
reprezentuje w Polsce D... sp. z 0.0. w W. Stosunek konkurenciji, ktéry mogtby byc¢
poddawany ocenie z punktu widzenia zgodnosci z zasadami uczciwos$ci kupieckiej
istnieje wytacznie pomiedzy polskimi spotkami B... i D... sp. z 0.0. W braku dowodu
naruszenia dziataniami pozwanego intereséw gospodarczych powoda (jako innego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.), Sad Okregowy uznat za bezzasadne

roszczenia zgtoszone przez niego na podstawie art. 18 u.z.n.k.

W ocenie Sgdu Okregowego, na powodzie cigzyt obowigzek udowodnienia
sity i renomy tego znaku towarowego, ktérego ochrony sie domagat (art. 296 ust. 2
p.w.p. i art. 6 k.c.), a powod nie dowiddt, ze znak towarowy IR-700040 jest znakiem
renomowanym ani tego, ze produkujgc, oferujgc i reklamujgc jogurt
w kwestionowanych opakowaniach pozwany narusza prawa wytgczne powoda do
tego znaku. Powdd uzywa opakowania ucielesniajgcego znak IR-700040 tgcznie

z innymi znakami towarowymi i oznaczeniami, w szczegolnosci bardzo dobrze



znanymi i rozpoznawalnymi — D... i Fa... . Przedstawienie dowodu na okolicznos¢,
ze uzywanie poOzniejszego znaku towarowego dziata lub moze dziata¢ na szkode
charakteru odrézniajgcego znaku wczesSniejszego, wymaga wykazania zmiany
rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towarow lub ustug, dla ktorych
wczesniejszy znak jest zarejestrowany, bedgcej konsekwencjg uzywania znaku
pozniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastgpi

W przysztosci.

Wyrokiem z 14 marca 2012 r. Sad Apelacyjny, w uwzglednieniu apelacji
powoda, zmienit wyrok Sgdu Okregowego z 28 lutego 2011 r. w ten sposob, ze
zakazat pozwanemu dziatan okreslonych w zgdaniu pozwu, prowadzgcych do
naruszania praw ochronnych powoda na przestrzenny znak towarowy IR-700040,
stanowigcych takze czyny nieuczciwej konkurencji oraz nakazat pozwanemu
usuniecie skutkdw naruszenia praw ochronnych powoda na ten znaku i skutkow
czynéw nieuczciwej konkurencji poprzez wycofanie znajdujgcych sie w obrocie
produktow mlecznych w opakowaniach o ksztatcie naruszajgcym prawa powoda do
znaku towarowego i zniszczenie takich opakowan a nadto nakazat pozwanemu
trzykrotne opublikowanie w dzienniku ,R.” w formacie 6x4 na pierwszej stronie
dodatku ,P.”, na ktérej mogg by¢ publikowane ogtoszenia oraz w dzienniku ,G.” na
pierwszej stronie wydania gtéwnego, na ktérej mogg by¢é umieszczane ogtoszenia
w formacie 15 modutbw, w odstepach czternastodniowych od daty
uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie oswiadczenia o0 nastepujgcej
tresci: ,B...” sp. z 0.0. w W. oswiadcza, ze wprowadzenie do obrotu produktow
mlecznych w opakowaniach o ksztatcie sktadajgcym sie z dwoch zwezajgcych sie
ku podstawie pojemnikéw, mniejszego o przekroju zblizonym do pétowalu,
wiekszego o przekroju zblizonym do $cietej na jednym koncu elipsy, przy czym oba
pojemniki, z ktérych jeden jest co najmniej dwukrotnie wiekszy od drugiego,
potgczone sg ze sobg wspdlng krawedzig gorng, uktadajgcg sie w ksztatt zblizony
do elipsy, zas przestrzeh pomiedzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez, bez
zgody C. G. D..., nalezgcej do Koncernu D..., stanowito naruszenie renomowanego
znaku towarowego IR-700040, a niezaleznie pozostawato w sprzecznosci z
zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, popetnionymi na szkode

spotki C. G. D.... Za wszelkie dziatania naruszajgce przepisy prawa oraz zasady



uczciwosci kupieckiej B... sp. z 0.0. w W. przeprasza C. G. D...”, a w przypadku
nieopublikowania oswiadczenia we wskazanych terminach upowaznit powoda do
opublikowania oswiadczenia na koszt pozwanego; w pozostatym zakresie

powddztwo i apelacje oddalit i orzekt o kosztach procesu.

Sad Apelacyjny za trafne uznat zarzuty naruszenia prawa procesowego,
co doprowadzito do wadliwych wustalen faktycznych i btednej oceny
materialnoprawnej sprawy. Zdaniem tego Sadu, przejawem dziatalnosci
gospodarczej powoda na terenie Polski jest uzyskanie praw wytgcznych w Polsce
do przestrzennego miedzynarodowego znaku towarowego TR-700040 oraz do
szeregu innych znakow towarowych. W bezposrednim interesie powoda jest
ochrona zarejestrowanego znaku przed jego bezprawnym wykorzystaniem przez
konkurencje, bowiem od utrzymania jego renomy i uzyskanej pozycji rynkowej
zalezy bezposrednio wynik ekonomiczny z tytutu zbytu produktow oznaczonych tym
znakiem, a przez to wysokos¢ optat licencyjnych, ktoéra jest zalezna od wartosci
danego znaku. W przypadku jej ostabienia licencjobiorca nie bedzie

zainteresowany tym, aby korzystac¢ z licencji na dotychczasowych warunkach.

Odmiennie Sad Apelacyjny ocenit tez renome znaku towarowego IR-700040.
Wynika ona z odroznialnosci i wzajemnego skojarzenia z innymi znakami
produktéw mlecznych oferowanych przez powoda, to jest z renomy znaku Fa...,
przez co ksztatt opakowan jogurtow Fa... i jego nazwa kojarzg sie wzajemnie ze
sobg i nawzajem przenoszg na siebie pozytywne skojarzenia i odczucia
konsumentéw do tego produktu. Renoma znaku Fa... przedktada sie na istnienie
renomy charakterystycznego dla jogurtbw o tej nazwie ksztattu opakowania
stanowigcego znak towarowy |IR-700040 i odwrotnie. Charakterystyczny
dwukomorowy pojemnik pozwolit na wypromowanie oferowanego w nim produktu
D... pod nazwg F.... Poszczegdlne elementy znaku kombinowanego wzajemnie na
siebie wptywajg wzmacniajgc rozpoznawalnos¢ tego znaku. W ocenie Sagdu
Apelacyjnego marka Fa... zostata zbudowana poprzez wzajemne przenikanie
réznych elementéw znaku kombinowanego, przy czym rozpoznawalnosc¢ tej marce
zapewnit charakterystyczny znak przestrzenny IR-700040. Znak przestrzenny IR-
700040 stanowi czes¢ znaku kombinowanego produktu Fa..., ale zachowuje

zdolno$¢ odrdzniajgcg w zestawieniu z innymi oznaczeniami zawartymi na



produktach D..., takimi jak nazwa Fa... i elementami stowno-graficznymi. W tym
wypadku element przestrzenny znaku decyduje o jego rozpoznawalnosci,
a pozostate elementy, takie jak kolorystyka, nazwa firmy, nazwa produktu nie sg

elementami dominujgcymi w znaku kombinowanym.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego elementy stowno-graficzne oferowanych przez
pozwanego produktéw nie majg takiego charakteru, by wykluczaty konfuzje znakéw

przestrzennych.

Sad Apelacyjny podkreslit, ze znak, ktérego dotyczy zgdanie pozwu zostat
zarejestrowany, jako wspolnotowy wzér przemystowy, a nastepnie, jako
przestrzenny znak towarowy przez Urzad Patentowy w Polsce, co oznacza, ze ma
on charakter odrézniajgcy i z tytutu tej rejestracji wynika domniemanie jego
odrozniajgcego charakteru. Pozwany wskazujgc, ze przedmiotowy znak nie ma
takiej zdolnosci odrézniajgcej powinien obali¢ domniemanie wynikajgce z faktu

rejestracji znaku w Urzedu Patentowym w Polsce, czego jednak nie uczynit.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sgdu Apelacyjnego z 14 marca 2012 r.
pozwany zarzucit, ze orzeczenie to zostalo wydane z naruszeniem prawa
materialnego (art. 398% § 1 pkt 1 k.p.c.), to jest: - art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1
p.w.p. w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE z 22 pazdziernika 2008 r.,
majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
znakow towarowych i w zw. z art. 157 p.w.p. oraz art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt
1 ust. 4 pkt 1 pw.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE
z 22 pazdziernika 2008 r. przez btedng wyktadnie; - art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169
ust. 1 pkt 1 iust. 4 pkt 1 p.w.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE
przez niezastosowanie w ustalonych okolicznosciach; - art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.
w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy 2008/95/WE i w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art.
296 ust. 2 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez btedng wyktadnie; - art. 296 ust. 2 pkt 2
pw.p. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy
2008/95/WE przez btedng wyktadnig; - art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zw. z art. 296
ust. 1 p.w.p. i wzw. z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE przez btedng wyktadnie; -
art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 2 u.z.n.k. przez btedng wyktadnie i niewtasciwe

zastosowanie; - art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
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przez btedng wyktadnie.

Pozwany wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy

Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Powdd wnidst o oddalenie skargi kasacyjne;.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

1. W pierwszej kolejnosci rozwazenia wymagajg te zarzuty pozwanego, ktore
dotyczg - jego zdaniem - wadliwej oceny legitymacji czynnej powoda do ubiegania
sie o udzielnie mu ochrony prawnej na podstawie ustawy prawo wiasnosci

przemystowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powdd domagat sie wydania orzeczenia zakazujgcego pozwanemu
naruszania praw do znaku towarowego IR-700040, do ktérego prawo ochronne
przystugiwato mu z pierwszenstwem od 12 lipca 1998 r., w 2zwigzku
z zarejestrowaniem tego znaku na rzecz powoda przez Urzad Patentowy RP
decyzjg z 12 lipca 2002 r. oraz nakazania mu usuniecia skutkdw tego naruszenia
przez podjecie szczegotowo opisanych czynnosci. Powod nie sprecyzowat, ktére ze
zgtoszonych przez niego zgdan znajduje podstawe w prawie wiasnosci
przemystowej, a ktére w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na obie te
podstawy prawne powotywat sie tgcznie, wskazujgc, ze dziatanie bedgce
naruszeniem jego prawa ochronnego na znak towarowy jest zarazem czynem

nieuczciwej konkurencji.

Rodzaje roszczen stuzgcych ochronie praw na znak towarowy oraz
legitymacje do ich dochodzenia okresla art. 296 ust. 1 p.w.p. Wynika z niego,
ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba,
ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdaé od osoby, ktdéra prawo naruszyia,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzgdzonej szkody na zasadach
ogolnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej
optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na

korzystanie ze znaku towarowego.
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Niewatpliwie w dacie wniesienia pozwu i zamkniecia rozprawy (art. 316 § 1
k.p.c.) powdd korzystat z prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040,
co upowazniato go do dochodzenia roszczen przewidzianych przez art. 296 ust. 1
p.w.p. Osobng kwestig jest ocena, czy powod wykazat dalsze przestanki
decydujgce o mozliwosci udzielenia mu ochrony prawnej na tej podstawie, a przede
wszystkim fakt naruszenia jego prawa ochronnego. Roszczenie o zakazanie
pozwanemu dziatan opisanych w pkt 1 lit. a i b zgdania pozwu (pkt 1.1 lit. a i b
zaskarzonego wyroku) niewatpliwie wywodzone byto przez powoda z art. 296 ust. 1
p.w.p., ale i z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., gdyz naruszenie prawa ochronnego
na znak towarowy, jako dziatanie sprzeczne z prawem, zagrazajgce Ilub
naruszajgce interes innego przedsiebiorcy, moze miec tez cechy czynu nieuczciwej

konkurenciji (art. 3 u.z.n.k.).

W Swietle uzasadnienia pozwu, ale i zaskarzonego wyroku, nie jest jasne,
czy nakazanie pozwanemu podjecia czynnosci opisanych w pkt 2 lit. a, b, ¢ zgdania
pozwu (pkt 1.2.1it a, b, ¢ zaskarzonego wyroku) znajdowato podstawe w art. 296 ust.
1 pkt 1 p.w.p., gdyz dziatania te miaty prowadzi¢ do naprawienia powodowi szkody
na zasadach ogolnych, czy tez podstawg zgtoszenia i uwzglednienia tego zgdania
byt art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Nakazanie pozwanemu ztozenia oswiadczenia
otresci ustalonej w pkt 3 zadania pozwu (pkt 1.3. zaskarzonego wyroku)

niewatpliwie miato podstawe w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.

W wyroku z 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08 (Lex nr 479328), Sad
Najwyzszy wyjasnit jednak, ze z pordwnania zakresu ochrony przewidzianej w razie
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1 p.w.p.)
z zakresem ochrony przewidzianej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej
konkurenciji (art. 18 u.z.n.k.) wynika, ze ta druga ustawa przewiduje szerszy zakres
roszczen ochronnych. Brak jest przy tym dostatecznego uzasadnienia natury
aksjologicznej, aby w razie podjecia dzialan naruszajgcych prawo do
renomowanego znaku towarowego, stanowigcych jednoczesnie naruszenie
dobrych obyczajoéw, pozbawia¢ uprawnionego mozliwosci skorzystania z szerszych
srodkéw ochrony prawnej przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji. Bytoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, ktorym jest

zapewnienie warunkow zdrowej konkurencji rynkowe;.
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2. Art. 18 ust. 1 u.z.n.k. legitymuje do zgtoszenia roszczenh przewidzianych
tym przepisem przedsiebiorce, ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony
dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji. Z ustalen faktycznych dokonanych
w sprawie wynika, ze powodd nie prowadzi na polskim rynku dziatalnosci polegajgcej
na produkcji towaréw i wprowadzaniu ich do obrotu, czy na swiadczeniu ustug,
a jedyng formg jego uczestniczenia w obrocie gospodarczym na tym rynku jest
wystepowanie w roli licencjodawcy dla D... sp. z 0.0. w W. na korzystanie ze znaku
IR-700040. Z odwotaniem sie do pogladu wyrazonego w wyroku Sadu
Najwyzszego z 23 pazdziernika 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12, poz.
197), Sad Okregowy uznat, ze ta okolicznos¢ nie wystarczy dla przypisania
powodowi statusu przedsiebiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajgt Sad Apelacyjny, ktéry
stwierdzit, ze powigzaniom korporacyjnym powoda i prowadzgcej dziatalnos¢ na
polskim rynku spotki od niego zaleznej towarzyszy aspekt ekonomiczny, zwigzany z
tym, ze w interesy powoda jako licencjodawcy godzg czyny naruszajgce prawa do

znaku towarowego bedgcego przedmiotem licencji udzielonej spétce zaleznej.

Z art. 1 u.z.n.k. wynika, ze ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej. Dla przypisania legitymacji
podmiotowi ubiegajgcemu sie o udzielnie mu ochrony prawnej na jej podstawie
do dochodzenia przewidzianych nig roszczen, konieczne jest stwierdzenie, ze ma
on status przedsiebiorcy w znaczeniu ustalonym w art. 2 u.z.n.k., a zatem, ze jest
osobg Ilub jednostkg organizacyjng niemajgcg osobowosci prawnej, ktora
prowadzac, chociazby ubocznie, dziatalnos¢ zarobkowg lub zawodowg uczestniczy
w dziatalnosci gospodarczej. Definicja ustalona w art. 2 u.z.n.k. jest bardzo
szeroka. Zawezenie zakresu ochrony udzielanej na podstawie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji do pomiotow dziatajgcych na terenie Polski lub na rzecz
podmiotow dziatajgcych na terenie Polski wynika jednak z celu jej uchwalenia

i zasiegu terytorialnego oddziatywania wprowadzonych nig norm.

W wyroku z 23 pazdziernika 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12,
poz. 197), Sad Najwyzszy wyjasnit, ze spotka dominujgca w zakresie tego zespotu
uprawnien, ktére decydujg o istnieniu finansowo-organizacyjnych podstaw

funkcjonowania tzw. grupy kapitatowej spoétek z ograniczong odpowiedzialnoscig
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oraz w zwigzku z wykonywaniem przez nig uprawnien w ramach posiadanych
udziatow w spoétkach zaleznych, nie moze by¢ postrzegana jako odrebny byt
prawny, gdyz te dziatania nie powodujg powstania nalezgcego do niej

zorganizowanego zespotu praw majgtkowych i niemajgtkowych.

W wyroku z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11 (Lex nr 1214616), Sad
Najwyzszy przyjat, ze bycie wspolnikiem w spoétce kapitatowej nie jest
prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej. Takg dziatalnos¢ prowadzi wowczas nie
wspolnik, lecz sama spotka. Fakt jej zatozenia, udzielenia jej licencji oraz
wspomagania jej dziatalnosci informacyjno-reklamowej w poczgtkowym okresie nie
jest uczestniczeniem w dziatalnosci gospodarczej na terenie Polski w rozumieniu
art. 2 u.z.n.k. Jezeli aktywnos¢ zagranicznego przedsiebiorcy na polskim rynku
sprowadza sie tylko do wykreowania innego przedsigbiorcy, to ochrona intereséw
przedsiebiorcy zagranicznego jest wystarczajgca, gdy z ochrony przed czynami
nieuczciwej konkurencji moze skorzysta¢é podmiot od niego zalezny.
Wspomaganie kapitatowe oraz inna pomoc dla dziatalnosci spofki zaleznej nie daje
podstaw do uznania, ze zagraniczny przedsiebiorca, bedacy jednoosobowym
wspolnikiem polskiej spotki, sam bezposrednio prowadzi na ternie Polski

dziatalnos¢ gospodarczg lub w niej uczestniczy.

Pozwany kwestionuje legitymacje czynng powoda do dochodzenia
zgtoszonych przez niego roszczen z odwotaniem sie do poglgdow wyrazonych
w zacytowanych wyzej orzeczeniach Sgdu Najwyzszego. W sprawach, w ktorych te
orzeczenia zapadty podmioty ubiegajgce sie o udzielenie im ochrony prawnej na
podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powotywaty sie na swoj
status spotki dominujgcej wobec podmiotu dziatajgcego na polskim rynku,
w stosunku do ktérego inne osoby (pozwani) dopuscili sie czyndédw nieuczciwej
konkurenciji. Status powodow, jako spotek dominujgcych wynikat z zatozenia spofki
dziatajgcej na polskim rynku i wystepowania w roli jej udziatowcy, co pozwalato
im zachowac¢ pewien wplyw na jej aktywnosé gospodarczg, wykonywang jednak
przez spotke zalezng we wtasnym imieniu i na wtasny rachunek. W niniejszej
sprawie powod nie konstruowat wiasnej legitymacji czynnej z powotaniem sie
na powigzania korporacyjne z podmiotem dziatajgcym na polskim rynku,

w stosunku do ktérego pozwany miat dopusci¢ sie czynu nieuczciwej konkurenciji,
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lecz z odwotaniem sie do przystugujgcego jemu samemu prawa na znak towarowy
IR-700040, ktorego naruszanie miato godzi¢ w jego interesy, jako licencjodawcy.
Nie zawsze licencjodawca i zarazem udziatowiec w spoétce z ograniczong
odpowiedzialnoscia ma realny wptyw na to, ze dziatajgcy na polskim rynku
licencjobiorca podejmie czynnosci zmierzajgce do uzyskania ochrony dla
naruszanego przez inny podmiot prawa ochronnego na znak towarowy.
Niewatpliwie jednak naruszanie prawa ochronnego na znak towary godzi
takze w jego interes ekonomiczny i moze stanowi¢ skierowany przeciwko niemu
czyn podlegajgcy ocenie na podstawie obu ustaw powotywanych jako zrodto

roszczen dochodzonych przez powoda.

O statusie przedsiebiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji decyduje faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Moze ono
polega¢ na roéznych dziataniach, ktore mogg wptywa¢ na biezgce albo przyszie
wyniki przedsiebiorcow lub interesy klientow (por. wyrok Sadu Najwyzszego
z 22 pazdziernika 2003 r., I CK 161/02, OSNC 2004, nr 11, poz. 186).
Jako dziatalnos¢ gospodarcza nie musi mie¢ ono charakteru zarobkowego,
wystarczy, aby spetniato przestanki zawodowosci, to jest miato charakter staty,
ciggty i organizacyjny. W wyroku z 26 marca 2002 r., Ill CKN 777/00 (OSNC 2003,
nr 3, poz. 40), za przejaw uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez powoda,
Sad Najwyzszy uznat zadysponowanie przez niego nazwg przedsiebiorstwa
i udzielenie zgody na korzystanie z niej przez inne podmioty, a zatem udzielenie
im licencji. Podobnie Sgd Najwyzszy ocenit status licencjodawcy na gruncie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wyroku z 23 pazdziernika 2008 r., V CSK
109/08 (Lex nr 479328). Prawo wynikajgce z rejestracji znaku towarowego naktada
na cate otoczenie prawne obowigzek jego nienaruszania, miedzy innymi
powstrzymania sie od uzywania takiego znaku dla oznaczania towarow przez
osoby, ktorym prawo to nie przystuguje. Jezeli wbrew temu zakazowi podmiot
nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego stanowigcego wytgczne prawo innej
osoby, to takie dziatanie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

moze byC rozwazane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Reasumujgc ten watek trzeba stwierdzi¢, ze formg uczestniczenia przez

powoda w dziatalnosci gospodarczej na polskim rynku byto czerpanie korzysci
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z licencji na znak towarowy IR-700040, ktorej udzielit zaleznej od niego spoice
prawa polskiego. Czyny pozwanego godzgce w prawo ochronne powoda mogg
wptywac¢ ma jego sytuacje jako licencjodawcy, a w takiej sytuacji licencjodawca jest
postrzegany w orzecznictwie jako przedsiebiorca w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.,
ktéremu moze by¢ udzielona ochrona prawna takze na jej podstawie. Skoro jednak
ochrona prawna na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. miataby by¢ udzielona
powodowi, a nie zaleznej od niego spoétce prawa polskiego, to i przestanki
decydujgce o jej udzieleniu powinny by¢ ustalone i zrelatywizowane do osoby
powoda i tych form jego aktywnosci, w ktorych jest obecny na polskim rynku.
Wynika z tego zawezenie zakresu okolicznosci, od ktorych zalezy legitymacja
czynna powoda do dochodzenia zgtoszonych roszczen do kwestii przystugiwania
mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 i stwierdzenia naruszenia tego

prawa przez pozwanego.

3. Juz po prawomocnym zakonczeniu postepowania w sprawie, w toku
postepowania kasacyjnego, doszto do uniewaznienia udzielonego powodowi prawa
ochronnego na znak towarowy IR-700040. Oddziatywanie takiej decyzji jest
objasniane z odwotaniem sie do fikcji wywotywania przez nig wstecznego skutku
(ex tunc). Przyjmuje sie bowiem, ze uniewaznienie prawa ochronnego kreuje taki
stan, jakby nie =zostalo ono udzielone (por. wyroki Naczelnego Sadu
Administracyjnego z 13 lipca 2010 r.,, I GSK 685/09, Lex nr 705997,
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego z 29 maja 2008 r., VI SA/Wa 402/08,
Lex nr 477227). Oznaczatoby to, ze powdd nie moze powotywac sie na
przystugiwanie mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 nie tylko na
przyszto$¢, ale i w okresie pomiedzy wydaniem decyzji z 12 lipca 2002 r.,

a uniewaznieniem przyznanego nig prawa.

Dla prawomocnie zakonczonego postepowania jest to nowa okolicznosé
faktyczna, a w postepowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powotywanie
nowych faktéw i dowoddw; Sad Najwyzszy jest tez zwigzany ustaleniami
faktycznymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego orzeczenia (art. 398 § 2
k.p.c.).

4. W dacie zamkniecia rozprawy przez Sad Apelacyjny powdd korzystat
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z prawa ochronnego na przestrzenny znak towarowy IR-700040. Z ustalen
dokonanych w sprawie wynika, ze znak ten od 1997 r. wykorzystywany byt
w obrocie gospodarczym przez spotke zalezng od powoda, jako wzér pojemnika na
produkowane przez nig i sprzedawane na polskim rynku jogurty dwusktadnikowe.
Spétka ta wprowadzata jednak na polski rynek jogurty dwusktadnikowe
w pojemnikach dwdch typow, nieco réznigcych sie od siebie. Jogurty wprowadzane
do obrotu w pojemnikach odpowiadajgcych znakowi towarowemu, na ktoéry prawo
ochronne przystugiwato powodowi nosity nazwe F... . Ta nazwa obok znaku D. ...
umieszczana byla na etykietach, ktérymi oklejony byt pojemnik odpowiadajgcy
przestrzennemu znakowi towarowemu IR-700040. Przestrzenny znak towarowy
powoda nie byt uzywany w obrocie gospodarczym przez spotke zalezng od powoda
samodzielnie, w oderwaniu od znakoéw Fa... i D... oraz bez dalszych oznaczen,

ktére identyfikowaty zapakowany w nie towar.

Kwestionowane przez powoda dziatanie pozwanego polega na tym, ze od
sierpnia 2008 r. wprowadza on do obrotu jogurty dwusktadnikowe w opakowaniach
dwukomorowych, pod nazwg Frutica, Premium Frutica, Fru Via Duo. Pojemniki,
w ktorych te jogurty trafiajg do obrotu wykonane sg wedtug wspdlnotowych wzorow
przemystowych zarejestrowanych przez pozwanego. Wybor ksztaltu pojemnika,
w ktérym pozwany wprowadza na rynek jogurty dwusktadnikowe byt podyktowany

wzgledami funkcjonalnymi.

Pozwany ma samodzielng, wysokg pozycje na rynku, a jego znak towarowy

jest odrézniany od znaku powoda i rozpoznawany przez nabywcow.

W powyzszych stwierdzeniach wyczerpuje sie relacja o faktach ustalonych
w sprawie przez Sady obu instancji. Sgd Apelacyjny skorygowat ustalenie Sadu
Okregowego co do daty, od ktérej spétka zalezna dla powoda wprowadza na polski
rynek jogurty Fa... w pojemnikach odpowiadajgcych znakowi IR-700040 (1997 r. a
nie 2007 r.), stwierdzajgc zarazem, ze takze inne ustalenia Sgdu Okregowego sg
btedne badz niepetne. W uzasadnieniu wtasnego rozstrzygniecia (s. 28 i nastepne
uzasadnienia) Sad Apelacyjny nie wskazat jednak, w jakim zakresie i na podstawie
jakiego materiatu dowodowego uzupetnia lub zmienia ustalenia faktyczne Sgdu

Okregowego. Sad Apelacyjny wyjasnit wprawdzie, ze nie akceptuje ustalenia Sadu
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Okregowego co do renomy znaku towarowego IR-700040 oraz tego, czy powdd
badz jego licencjobiorca uzywa znaku w obrocie i czy znak ma zdolnosc¢
odrozniajgcg (s. 30, 31, 33 i n. uzasadnienia), ale nie dokonat w tym zakresie
zadnych wtasnych odmiennych czy uzupetniajgcych ustalen, do ktérych mozna by
sie odwotaé w procesie subsumpcji faktdow, pod majgce do nich zastosowania
normy prawa materialnego. Odmienne stwierdzenia Sgdu Apelacyjnego w
wymienionych wyzej kwestiach majg posta¢ nie ustalen faktycznych (nie
towarzyszy im powotanie sie na jakiekolwiek srodki dowodowe), lecz odmiennych
ocen prawnych co okolicznosci bedacych przestankami dla dochodzonych przez
powoda roszczen. Oceny te zostaty przez Sad Apelacyjny dokonane z odwotaniem
sie wylgcznie do poglagdéw wypowiedzianych w orzecznictwie miedzynarodowych
organow ochrony prawnej oraz Sgdu Najwyzszego, chociaz poglady te o tyle mogty
mie¢ zastosowanie w sprawie, o ile zostatyby powigzane ze specyficznym dla niej
kontekstem faktycznym. Nieco precyzyjniej Sgd Apelacyjny wypowiedziat sie tylko
w kwestii renomy znaku IR-700040 (s. 39 uzasadnienia), cho¢ i w tym przypadku
nie jest jasne, jaki konkretnie materiat dowodowy byt podstawg dla sformutowanych

przez Sad Apelacyjny prezentowanych wnioskéw.

Brak ustalen faktycznych wystarczajgcych do oceny prawidtowosci
zastosowania prawa materialnego moze uzasadnia¢ uwzglednienie naruszenia
prawa materialnego jako podstawy kasacyjnej, takze bez blizszego rozwazania
wywiedzionych w jej ramach zarzutéw (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 5 lutego
2010 r., Il CSK 120/09, Lex nr 585820). W niniejszej sprawie, do niektorych
stwierdzen Sadu Apelacyjnego mozna sie jednak odnies¢ w takim zakresie, w jakim

pozwalajg na to fakty ustalone i istotne dla rozstrzygniecia.

5. Rodzaje dziatan, ktorym ustawodawca przypisuje cechy naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy okresla art. 296 ust. 2 p.w.p. (odpowiednik art. 5 ust.
1 dyrektywy nr 2008/95/WE). Polegajg one na uzywaniu w obrocie gospodarczym
znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btad, ktdére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2) lub znaku

identycznego lub  podobnego do renomowanego znaku towarowego,
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zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardéw, jezeli takie uzywanie
moze przynieSC uzywajgcemu nienalezng korzys¢ Ilub byC szkodliwe dla

odrdzniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczes$niejszego (pkt 3).

Kryterium, od spetnienia ktérego zalezy, czy dane oznaczenie moze by¢
uznane za znak towarowy stanowi jego zdolnos¢ odrdzniajgca towarow jednego
przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa (art. 120 ust. 1, art. 129
ust. 1 pkt 2, art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Pozostaje to w zwigzku z podstawowg
funkcjg znaku towarowego, ktérg jest zagwarantowanie konsumentowi mozliwosci
okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych znakiem i odréznienia tego
towaru lub ustugi od towaréw lub ustug innego pochodzenia. W wyroku z 5
lutego 2010 r., Il CSK 120/09 (Lex nr 585820), Sad Najwyzszy wyjasnit,
ze ustalenie zdolnoSci odrézniajgcej oznaczenia towaru jest przedmiotem badania
w postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 129 ust. 1
pkt 2 p.w.p.) lub o uniewaznienie takiego prawa (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), ktére
nalezy do wytgcznej kompetencji Urzedu Patentowego RP (art. 261 ust. 2 pkt 2
p.w.p.). Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, ze posiada on
zdolnos¢ odrézniajgcg (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to moze by¢
obalone w postepowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy
(art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nie ma tez przeszkod, zeby w postepowaniu sgdowym
w sprawie dotyczgcej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na uzytek
tego postepowania, dowodzi¢, ze ze wzgledu na uzywanie znaku identycznego lub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btgd, gdyz znak towarowy zarejestrowany ma niewielkg
site odrézniajgcg lub w ogdle nie ma zdolno$ci odrézniajgcej. Takie zarzuty zgtaszat

w toku postepowania pozwany.

6. Dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do oceny konkretnego
przypadku istotne jest, czy ze wzgledu na uzycie dla oznaczenia towaréw przez
przedsiebiorce znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, zachodzi
ryzyko wprowadzania odbiorcow w btgd, obejmujgce w szczegdlnosci ryzyko

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.
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W niniejszej sprawie za niesporne mozna uznac, ze znak towarowy, na ktory
powodowi przystuguje prawo ochronne oraz pojemnik na jogurt wykonany wedtug
wzoru przemystowego zarejestrowanego przez pozwanego uzywane byty w obrocie
gospodarczym w otoczeniu innych znakow towarowych i oznaczen. W wyroku
z 10 lutego 2011 r., | CSK 393/10 (OSNC 2011, nr 11, poz. 127) Sad Najwyzszy
potwierdzit jednak, ze przestrzenny znak towarowy wykorzystywany w obrocie
razem z innymi znakami moze zachowac¢ zdolnos¢ odrozniajgcg, pod warunkiem
jednak, ze jego sita oddziatywania ujawnia sie takze w tym otoczeniu i ma

znaczenie dla identyfikacji towaru i zrédta jego pochodzenia.

Dla ustalenia podobienstwa znakéw towarowych bagdz znaku i innego
oznaczenia konieczne jest ich catosciowe porownanie, z uwzglednieniem aspektu
wizualnego, fonetycznego, konceptualnego. ldentyczno$¢ znaku towarowego
ioznaczenia ma miejsce, gdy sg one dokladnie jednakowe (tozsame)
lub charakteryzujg sie niedostrzegalnymi dla przeciethego konsumenta réznicami.
Znak i oznaczenie sg do siebie podobne, jezeli sg przynajmniej
czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie sg identyczne konieczne jest
ustalenie ich  catlosciowego oddzialywania na  percepcje  nalezycie

poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta.

Znak towarowy, na ktory powodowi przystuguje prawo ochronne oraz
pojemnik na jogurt wykonany wedlug wzoru przemystowego zarejestrowanego
przez pozwanego sg do siebie podobne. Nie oznacza to jeszcze, ze podobienstwo
to powoduje ryzyko wprowadzenia w btgd konsumentéw towarow pakowanych
w oba rodzaje pojemnikow. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje
wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi oferowane
odbiorcom z oznaczeniem podobnym do znaku towarowego pochodzg z tego
przedsiebiorstwa, ktére oznacza swoje produkty znakiem towarowym, ewentualnie

z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo.

Dokonujgc oceny ryzyka wprowadzenia w btgd co do podchodzenia towarow
przez oznaczanie ich w obrocie znakiem podobnym do znaku towarowego nalezy

bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi
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relacje, szczegdlnie rodzaj towardw, ich przeznaczenie, sposob uzywania lub
korzystania z nich, warunki, w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,

konkurencyjny lub komplementarny charakter.

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad jest tym wieksze, im silniejszy
jest charakter odrozniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych
cech lub jego renomy. Renoma znaku jest elementem, ktéry nalezy uwzglednic
wramach oceny, czy podobienstwo oznaczen Ilub towarow i ustug jest
wystarczajgce dla powstania ryzyka wprowadzenia w btgd, po ustaleniu
podobienstwa znakéw. Oznacza ona znajomos$¢ znaku i jego stawe, co nie musi sie
przektadac na jakos¢ towardw lub ustug opatrywanych znakiem. Przy dokonywaniu
oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem
wynikajgcym z jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie
istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku towarowego
w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos$¢ okresu jego uzywania, wielko$é
inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktéorym znak towarowy umozliwia
zidentyfikowanie towardéw, jako pochodzgcych z okreslonego przedsiebiorstwa.
Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego, a przez to jego odrdzniajgcego

charakteru, spoczywa na powodzie.

7. Pozwany wskazywat na niktg zdolno$¢ odrézniajgcg znaku towarowego
IR-700040, wynikajgcg z tego, ze jego ksztatt wymuszony jest wzgledami
funkcjonalnymi. O ile bowiem zamiarem producenta jest zaoferowanie
konsumentowi jogurtu z jakim$ jeszcze dodatkiem (dzem, konfitura, syrop, widrki
czekoladowe, chrupki itp.), o ktdérego ewentualnym potgczeniu z jogurtem
I proporcji, w jakiej to nastgpi ma zadecydowac¢ sam konsument, to oba te sktadniki
w ramach jednego produktu muszg pozostawa¢ oddzielone do chwili jego
konsumowania. Taka wtasciwos¢ sprzedawanego towaru moze wymuszacé
postugiwanie sie opakowaniem dwukomorowym. Wielko$¢ tego opakowania
determinowania jest przez mase produktu, ktory ma sie zmiescic w jednym
pojemniku. Decydujg o niej zapewne oczekiwania konsumentoéw ksztattowane
przez zblizong oferte rynkowa, ale i koszty produkcji oraz spodziewane wyniki jego

sprzedazy. Ksztalt dwukomorowego opakowania jest o tyle wymuszony, ze jeden



21

z pojemnikdw ma by¢ wiekszy od drugiego o przyjetg przez producenta proporcje
sktadnikéw, wazng dla walorow smakowych produktu. Poza tym opakowanie moze

by¢ zaprojektowane jako odwzorowanie roznych ksztattdéw geometrycznych.

Pozwany utrzymywat, Ze zwezenie u podstawy mniejszego pojemnika dla
jego produktu i jego odlegtos¢ od wiekszego, sg wymuszone sposobem tgczenia
ze sobg ich zawartosci. Kwestia wymuszenia wzgledami funkcjonalnymi
potrzeby wykorzystania przez pozwanego przy wprowadzaniu na rynek jego
produktu pojemnika podobnego do pojemnika odpowiadajgcego znakowi
towarowemu IR-700040 zostata odmiennie oceniona przez Sady obu instancji.
Stwierdzenia Sadu Apelacyjnego odnoszace sie do tych kwestii zostaty
sformutowane na podstawie wtasnego przekonania tego Sgdu. Sad Okregowy
odmiennie ocenit rozwazany problem i takze kierowat sie przy tym wiasnym
przekonaniem (s. 37 uzasadnienia). Do kwestii technicznych zwigzanych z budowg
pojemnika i wygodg postugiwania sie nim Sgd Apelacyjny sie nie odnidst i nie
rozwazyt tez, jakie odstepstwa od przyjetego przez pozwanego rozwigzania
gwarantowatyby mu ten sam efekt funkcjonalny, w zakresie sposobu korzystania
z pojemnika oraz ekonomiczny, w zakresie kosztow jego wytworzenia. Powyzsze
pozwolitoby na udzielenie pewnej odpowiedzi na pytanie, na ile ksztalt pojemnika
na jogurty dwusktadnikowe produkowane przez pozwanego zostat zdeterminowany

zatozeniami co do funkgiji, ktére pojemnik ma realizowac.

Nie ma watpliwosci, ze powdd ubiega sie o ochrone znaku przestrzennego,
ktérego jego licencjobiorca uzywat w obrocie gospodarczym wraz z blizszym
oznaczeniem cech produktu pakowanego w pojemniki odpowiadajgce
ksztattem temu znakowi. Cechy produktu sprzedawanego w tych pojemnikach
charakteryzowane byty jednak takze przez inne znaki towarowe.
Znak przestrzenny, w zwigzku z ktorym powdd dochodzi roszczen byt zatem tylko
jednym z elementdéw charakteryzujacych produkt wprowadzany do obrotu
przez spotke zalezng od powoda. Pojemnik na jogurt dwusktadnikowy
produkowany i wprowadzany do obrotu przez pozwanego, ktérego podobienstwo
do znaku IR-700040 jest pozwanemu zarzucane, funkcjonuje w obrocie
gospodarczym takze jako tylko jeden z elementéw produktu trafiajgcego na rynek.

Szczegdtowa informacja o witasciwosciach produktu zapakowanego w pojemnik
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wykorzystywany przez pozwanego wynika nie z cech pojemnika, ale z informacji na

etykietach, ktorymi jest oklejony.

O produktach wprowadzanych do obrotu w podobnych pojemnikach przez
licencjobiorce powoda i przez pozwanego wiadomo, Zze sg jogurtami
dwuskfadnikowymi. Sg to zatem rodzajowo identyczne towary. Wiasciwosci
porownywanych pojemnikdw, a mianowicie to, ze stanowig one dwukomorowe
opakowania z przezroczystego tworzywa, umozliwiajg konsumentowi stwierdzenie,
ze ma do czynienia z produktem pozwalajgcym na wymieszanie dwdch sktadnikow.
Wieksze komory pojemnikow sg oklejone etykietami. Powstaje kwestia, czy bez
spojrzenia na nie konsument moze w ogdle stwierdzi¢, ze ma do czynienia
z jogurtem, a nie na przyktad - z serkiem, kaszka, czy innym deserem mlecznym,
jezeli i takie produkty sg oferowane w pojemnikach dwukomorowych. Jogurty
nalezg wprawdzie do produktdow ,mato angazujgcych”, niedrogich, kupowanych
codziennie, ale przed ich zakupem konsument zwykle wie, czy chce kupi¢ jogurt,
czy inny produkt na bazie mleka. Jesli ustalenie rodzaju kupowanego produktu nie
jest mozliwe bez spojrzenia na etykiete, to z niej, a nie z ksztaltu pojemnika,
konsument czerpie wiedze o tym, ze kupuje jogurt pochodzgcy od okreslonego
producenta, chyba ze etykieta nie odwotuje sie do znakdéw dostatecznie

charakterystycznych produkt i producenta.

Dla konsumenta, ktéry wybiera produkt pakowany w pojemniki
dwukomorowe ma znaczenie to, ze z jogurtem (serkiem, kaszkg, deserem itp.)
moze zmieszac jakis stodki dodatek. Mniejsza komora w pojemnikach stosowanych
przez obie strony jest na tyle przejrzysta, ze konsument jest w stanie rozeznac, jaki
dodatek towarzyszy produktowi zasadniczemu, i wybra¢ ten, ktéory mu najlepiej
odpowiada. Jest mozliwe, ze niektdérzy konsumenci podejmujg decyzje o zakupie
produktu dwusktadnikowego kierujgc sie wytgcznie zawartoscig mniejszego

opakowania.

W sprawie nie poczyniono zadnych ustalen co do tego, czy w momencie
wprowadzenia przez pozwanego na polski rynek jogurtow w pojemnikach
podobnych do pojemnikéw wykonanych wedtug wzoru odpowiadajgcemu ksztattowi
przestrzennego znaku towarowego IR-700040 (2008 r.), jakis inny podmiot poza
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licencjobiorcg powoda, oferowat na tym rynku jogurty o zblizonych cechach, a jesli
tak, to jak byty one opakowane, wzglednie, czy w podobnych opakowaniach
oferowane byly wowczas do sprzedazy podobne rodzajowo towary (serki, kaszki,
desery mleczne itp.). Okolicznosci te oczywiscie majg znaczenie dla odpowiedzi
na pytanie, czy sam tylko ksztatt pojemnika, w ktorym pozwany wprowadzit na
polski rynek jogurt dwusktadnikowy mogt determinowac decyzje konsumentow
0 kupowaniu produktu pozwanego, w btednym przekonaniu, ze towar pochodzi

od powoda.

8. Podstawowg przestankg decydujgcg o mozliwosci uwzglednienia roszczen
przewidzianych w art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. jest stwierdzenie, ze miato
miejsce zdarzenie bedgce szczegdlnego rodzaju czynem niedozwolonym
(naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurenciji).
Art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. przewidujg rézne rodzaje roszczen w zwigzku
Z naruszeniem prawa na znak towarowy oraz popetnieniem czynu nieuczciwej
konkurencji. Wybor srodka ochrony prawnej, z ktorego skorzysta uprawniony
podmiot zalezy od niego samego i dokonuje sie przez zgtoszenie odpowiedniego
zgdania w procesie. O tym, czy wybrane przez powoda zgdanie zostanie
uwzglednione decyduje jednak nie samo tylko stwierdzenie naruszenia prawa
ochronnego (popetnienie czynu nieuczciwej konkurencji), ale i ustalenie,
ze spetnione zostaty dalsze przewidziane dla poszczegolnych roszczen przestanki
ich powstania. O uwzglednieniu zgdania decyduje zatem ten zespdt okolicznosci,
ktére istniejg w dacie udzielenia ochrony prawnej ubiegajgcemu sie o nig, a zatem
w dacie zamkniecia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Gdyby nawet okazato sie,
ze w 2008 r. tylko licencjobiorca powoda i pozwany wprowadzali do obrotu jogurty
dwusktadnikowe w podobnych opakowaniach, to nie mozna pomingé, ze ochrona
prawna w formie oczekiwanej przez powoda miataby mu by¢ udzielona po uptywie
kilku lat od tego zdarzenia. W kontekscie tych zgdan, z ktérymi wystgpit powod
powstaje zatem kwestia, czy znak towarowy IR-700040 zachowat zdolnosc
odrozniajgcg takze obecnie, z uwagi na aktualne uwarunkowania rynku, na ktérym

miato dojs¢ do naruszenia.

9. Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 398™ § 1 k.p.c. oraz art.
108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398%* i art. 391 § 1 k.p.c., Sad Najwyzszy orzekt, jak
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