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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2019 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Beata Janiszewska (przewodniczacy)
SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca)

SSN Tomasz Szancito

Protokolant Justyna Kosinska

w sprawie z powoédztwa O. SA (O. AG, O. Ltd) z siedzibg w B. (Szwajcaria),
S. Ltd. z siedzibg w C. (Szwajcaria) i T. (Polska) sp. z 0.0. z siedzibg w W.
przeciwko |. B.

o ochrone znakow wspolnotowych i roszczenia z nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 9 maja 2019 r.,

skargi kasacyjnej powoddéw

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 28 wrzesnia 2017 r., sygn. akt | ACa [...],

uchyla zaskarzony wyrok w punktach 2 i 3 i w tym zakresie
przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego
rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania

kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Powodowie O. SA (O. AG, O. Ltd) z siedzibg w B. (Szwajcaria), S. Ltd
z siedzibg w C. (Szwajcaria) i T. (Polska) sp. z 0.0. z siedzibg w W., powotujgc sie
na naruszenie prawa do wspoélnotowego znaku towarowego oraz dokonywanie
czynow nieuczciwej konkurencji, domagali sie zakazania pozwanej |. B. uzywania
w obrocie handlowym szeregu oznaczeh oraz nakazanie ztozenia oswiadczenia,
ewentualnie opublikowania ogtoszenia o tresci wyroku.

Rozpatrujgcy sprawe w pierwszej instancji Sgd Okregowy w W. ustalit, ze
powodowi O. SA stuzy prawo do wspdlnotowego znaku towarowego stownego
,O.”z prawem pierwszenstwa od 15 kwietnia 1996 r. Powodowie S. Ltd
i T. (Polska) sp. z 0.0. sg uprawnieni do uzywania tego znaku i majg zgode
wiasciciela na wystgpienie z powoddztwem przeciwko pozwanej w zwigzku
z naruszeniem praw do znaku. Znak jest rozpoznawalny i cieszy sie renomg jako
marka [...], a ponadto jest rozpoznawalny jako system pomiaru [...] na zawodach
[...]. Powdd O. SA jest oficjalnym podmiotem mierzgcym [...] na miedzynarodowych
zawodach sportowych i publikuje wyniki tych pomiaréw na stronie ,[...].com”, ktorej
wiascicielem jest T. LTD, przy czym nazwa domeny powigzana z tg strong zostata
zarejestrowana 23 grudnia 1997 r. Strona internetowa ,[...].com” cieszy sie
zainteresowaniem zaréwno za granica, jak i w Polsce.

Zgodnie z ustaleniami Sgdu pierwszej instancji, pozwana od 2003 r. prowadzi
dziatalnos¢ w zakresie pomiaru [...] na zawodach [...] w Polsce, jak réwniez
prowadzi serwisy informacyjne dotyczgce wynikéw zawoddéw [...] na terenie Polski.
W okresie od 13 listopada 2007 r. do 15 kwietnia 2014 r. pozwana prowadzita
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,I. B. [...].pl", a od 15 kwietnia 2014 r. pod firmg
.l. B. X.pl”. Od 12 grudnia 2006 r. na rzecz pozwanej zarejestrowane sg nazwy
domen internetowych ,[...].pI" i ,[...].eu”. Na stronie pod adresem ,[...].pl" pozwana
publikowata wyniki zawodow sportowych w [...] organizowanych w Polsce.
Ponadto pozwana prowadzita serwis z informacjami dotyczgcymi polskiego
Srodowiska [...] na stronie internetowej pod adresem ,news.][...].pI".

Powdd S. Ltd co najmniej od 2007 r. wiedziat o postugiwaniu sie przez
pozwang nazwg domeny internetowej ,[...].pl" i fakt ten poczgtkowo akceptowat.
W lutym 2013 r. pozwana zarejestrowata nazwe domeny internetowej ,X.pl”, co byto



zwigzane z rozpoczeciem Kkorzystania przez pozwang z systemdéw pomiaru [...]
konkurencyjnych wobec systemow oferowanych przez powoddéw. W listopadzie
2013 r. pozwana uruchomita serwis internetowy na stronie ,news.X.pl”, a w lutym
2014 r., po otrzymaniu od powoddéw wezwania do zaprzestania korzystania
zterminu ,[...]", pozwana zaprzestata prowadzenia serwisu informacyjnego
z wykorzystaniem nazwy domeny internetowej [...].pI", a dotychczasowa
dziatalnos¢ w tym zakresie kontynuuje korzystajgc z nazwy domeny , X.pl”.

Majgc na uwadze tak ustalony stan faktyczny, Sgd Okregowy wyrokiem
z 14 marca 2016 r. czesciowo uwzglednit powddztwo, zakazujgc pozwanej
uzywania w obrocie handlowym szeregu oznaczen stownych i stowno-graficznych
zawierajgcych zwrot ,[...]" lub grafike, ktéra mogta by¢ kojarzona z tym zwrotem,
a takze nakazujgc opublikowanie informacji o tresci orzeczenia. Sad oddalit
jednoczesnie powodztwo w czesci odnoszgcej sie do oznaczehn zawierajgcych
zwrot X" lub grafike, ktébra mogta by¢ kojarzona z tym zwrotem.

Na skutek apelacji powodow, zaskarzonym wyrokiem z 28 wrzesnia 2017 r.
Sad Apelacyjny w [...] czesciowo zmienit wyrok Sgdu Okregowego, dodatkowo
zakazujgc pozwanej uzywania w obrocie handlowym wskazanego w wyroku
oznaczenia stowno-graficznego, ktore mogto kojarzy¢ sie ze zwrotem [...]",
a nie byto objete pierwotnym zakazem. W pozostatej czesci Sad Apelacyjny oddalit
apelacje.

Sad Apelacyjny uznat za prawidtowe i przyjgt za podstawe orzekania istotne
dla rozstrzygniecia ustalenia faktyczne poczynione przez Sad Okregowy.
Uzasadniajgc rozstrzygniecie w zakresie, w jakim apelacja zostata oddalona,
Sad Apelacyjny uznat, ze oceny podobienstwa zwrotu ,X.” do zarejestrowanego
znaku towarowego ,0.” nalezy dokona¢ w warstwie wizualnej, fonetycznej
i znaczeniowej. W warstwie stownej i fonetycznej oznaczenia te wykazujg
zasadnicze roznice, ktére sg potegowane w wypadku wersji oznaczen
zawierajgcych elementy graficzne. Istotne roznice wystepujg rowniez w warstwie
znaczeniowej, a dokonujgc oceny na tej ptaszczyznie, nalezy uznaé, ze stowo ,Y.”
budzi skojarzenie z miarg wielkosci, a nie strona powodowa.

Sad Apelacyjny przyjat jednoczesnie, ze na gruncie ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (dalej ,u.z.n.k.”) ochronie podlega uzywane przez strone



powodowg oznaczenie ,[...].com”. Takze i w tym aspekcie przyjeto jednak, ze
sporne oznaczenia zawierajgce zwrot ,X.” nie s3g konfuzyjnie podobne
do oznaczenia powodow, tymczasem zarzuty opierajgce sie na tej ustawie oparte
byty na podobienstwie oznaczen.

Wyrok Sadu Apelacyjnego w czeséci, w ktorej oddalono apelacje, zaskarzyli
powodowie, zarzucajgc naruszenie:

1) przepisow postepowania, tj. art. 382 k.p.c., 378 § 1 k.p.c.iart. 316 § 1
k.p.c. wzw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 386 § 4 k.p.c., przez nierozpoznanie istoty
sprawy, co nastgpito wskutek pominiecia zarzutéw naruszenia przez pozwang praw
do znaku towarowego jako znaku renomowanego oraz zarzutow dopuszczenia sie
czynOw nieuczciwe] konkurencji w postaci nasladownictwa pasozytniczego
i podszywania sie pod powodéw;

2) prawa materialnego w postaci art. 9 ust. 2 lit. b i ¢ rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (okreslanego dalej jako: ,rozporzadzenie nr 207/2009”),
oraz art. 3 ust. 1iart. 10 ust. 1 u.z.n.k., ktére polegato m.in. na:

- btednym przyjeciu przez Sad Apelacyjny koniecznosci wystgpienia
konfuzji oraz wyzszego stopnia podobienstwa oznaczen, ktére to przestanki sg
niezbedne dla dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia prawa do
nierenomowanego znaku towarowego, podczas gdy nie majg zastosowania
w przypadku naruszenia prawa do znaku renomowanego,

- pominieciu przy ocenie podobienstwa oznaczen warstwy wizualnej
i fonetycznej oraz oparciu sie wylgcznie na warstwie znaczeniowej, wskutek
btednego przyjecia, ze ma ona decydujgce znaczenie,

- pominieciu przy ocenie podobienstwa oznaczeh faktu uprzedniego
uzywania przez pozwang oznaczenia ,[...]", prawomochie uznanego za podobne
do znaku ,0.”, i pdzniejszego wprowadzania do niego kolejnych modyfikacji, przez
co pozwana stworzyta grupe oznaczen podobnych do siebie,

- pominieciu przy ocenie podobienstwa oznaczen identycznosci
Swiadczonych ustug i szczegodlnie wysokiej renomy znaku powodow,

- niedokonaniu oceny zachowania pozwanej z perspektywy przestanek

czynu nieuczciwej konkurencji polegajacego na pasozytniczym nasladowaniu



cudzego oznaczenia oraz podszywaniu sie pod powoddéw w toku dziatalnosci
gospodarczej.

Powotujagc sie na powyzsze podstawy kasacyjne, powodowie wniesli
o uchylenie wyroku Sgdu Apelacyjnego w zaskarzonej czesci oraz uchylenie
wyroku Sadu pierwszej instancji w czesci oddalajgcej powodztwo i przekazanie
sprawy Sadowi Okregowemu w W. w tej czesci do ponownego rozpoznania,
ewentualnie o uchylenie wyroku Sgdu Apelacyjnego w zaskarzonej czesci
i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie wyroku Sadu
Apelacyjnego w zaskarzonej czesci i przekazanie mu sprawy do ponownego
rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng pozwana wniosta 0 odmowe przyjecia jej
do rozpoznania, ewentualnie o jej oddalenie i zasgdzenie kosztéw postepowania
kasacyjnego wedtug norm przepisanych.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna jest uzasadniona, jednak Sgad Najwyzszy nie uznaje za
trafne wszystkich przedstawionych w niej zarzutow.

Nie jest zasadny zarzut naruszenia prawa procesowego w odniesieniu do
nierozpoznania istoty sprawy. Przyjg¢ nalezy, ze wypowiadajgc sie o podobienstwie
oznaczen, Sad Apelacyjny wypowiedziat sie zarbwno o podobienstwie
w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b rozporzgdzenia nr 207/2009, ktéry odnosit sie do
wszystkich wspdélnotowych znakdéw towarowych, jak o podobienstwie w rozumieniu
art. 9 ust. 2 lit. ¢ tego rozporzadzenia, ktory dotyczyt renomowanego znaku
towarowego. Oba te przepisy (ktérych aktualnie obowigzujgcymi odpowiednikami
sg art. 9 ust. 2 lit. b i ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej) wymagaty identycznos$ci lub podobienstwa oznaczenia uzywanego
przez naruszyciela w stosunku do wspolnotowego znaku towarowego. Wykluczenie
istnienia podobienstwa w tej mierze sprawia, ze niecelowe byto analizowanie
dalszych przestanek naruszenia. Na podobnej zasadzie nie mozna podzieli¢
zarzutu, zgodnie z ktorym Sad Apelacyjny nie rozpoznat istoty sprawy
w odniesieniu do czyndw nieuczciwej konkurencji w postaci pasozytniczego

nasladownictwa lub podszywania sie pod powodow. W stanie faktycznym sprawy



przestankag dla przyjecia, ze czyny takie mogty mie¢ miejsce, jest podobienstwo
stosowanych oznaczen, a to Sgd Apelacyjny wykluczyt.

Z punktu widzenia prawa materialnego kluczowe znaczenie dla oceny
zasadnosci zarzutobw ma ocena podobienstwa zachodzgcego miedzy stownym
znakiem towarowym powodéw ,0.” oraz oznaczeniem ,[...].com” z jednej strony,
a uzywanymi przez pozwang oznaczeniami zawierajgcymi stowo ,X.” z drugiej.

W odniesieniu do relacji miedzy zarejestrowanym znakiem towarowym
a oznaczeniami strony pozwanej Sad Najwyzszy podziela poglad Sadu
Apelacyjnego, ze nie wystepuje podobienstwo w stopniu niezbednym do uznania,
ze doszto do naruszenia prawa do wspdélnotowego znaku towarowego. Jak wyzej
wskazano, zarowno art. 9 ust. 2 lit. b, jak i art. 9 ust. 2 lit. ¢, rozporzadzenia
nr 207/2009 wymagaty identycznosci lub podobienstwa oznaczenia uzywanego
przez naruszyciela. Sad Najwyzszy aprobuje poglad wyrazony w skardze
kasacyjnej, zgodnie z ktorym w przypadkach wymienionych w tych dwoch
przepisach chodzi o inny stopien podobienstwa, a konkretnie, ze w stosunku do
znakéw renomowanych moze on by¢ nizszy. Stanowisko takie na tle réznych
przepisow przewidujgcych ochrone renomowanych znakéw towarowych byto
wyrazane zardéwno w orzecznictwie Sadu Najwyzszego (zob. wyr. z 4 marca
2009 ., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 85; wyr. z 10 lutego 2011 r.,
IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127; wyr. z 2 lutego 2017 r., | CSK 778/15,
OSP 2018, nr 2, poz. 13), jak i Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
(wyr. z 24 marca 2011 r. w sprawie C-552/09). Majgcy zastosowanie do wszystkich
znakéw towarowych art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia nr 207/2009, jako przestanki
naruszenia, wymagat prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd opinii publicznej,
ktére obejmowato réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze
znakiem towarowym. Przestanka taka nie wystepowata natomiast w odnoszgcym
sie do znakow renomowanych art. 9 ust. 2 lit. ¢ wymienionego rozporzgdzenia.
Zamiast niej konieczne byto, by uzywanie oznaczenia podobnego do znaku
towarowego mogto przyniesc¢ nienalezng korzy$¢ naruszycielowi lub by¢ szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego znaku towarowego, co

moze nastgpi¢ takze przy nizszym stopniu podobienstwa oznaczen.



Powyzsze zroznicowanie nie zmienia jednak faktu, ze w jednym i drugim
przypadku pewien stopien podobienstwa musi wystgpic. Miedzy znakiem ,0.”
a oznaczeniem ,X.” nie ma podobienstwa nie tylko w warstwie znaczeniowej,
co szeroko uzasadnit Sgd Apelacyjny, ale rowniez w warstwie fonetycznej
i wizualnej. Oceny tej nie zmienia fakt, ze pozwana poczatkowo uzywata
oznaczenia ,[...]", ktére moze by¢ uznane za podobne do znaku powodow,
a dopiero poézniej zaczeta korzystaé z oznaczenia ,X.”. Fakt, ze aktualnie
stosowane oznaczenie jest podobne do oznaczenia uzywanego przez pozwang
uprzednio, a to ostatnie jest podobne do znaku powoddéw, moze mie¢ pewne
znaczenie dla oceny podobienstwa miedzy aktualnym oznaczeniem pozwanej
a znakiem powodéw, jednak decydujgcg role nalezy przypisa¢ bezposredniemu
porownaniu dwoch oznaczen. To zas przemawia przeciwko mozliwosci uznania, ze
spetniona zostata przestanka podobienstwa w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. ¢
rozporzadzenia nr 207/2009. Oceny tej nie zmienia fakt podobienstwa ustug
Swiadczonych przez strony, jak réwniez rozpoznawalnos¢ irenoma stownego
znaku towarowego ,0.”.

Inaczej, zdaniem Sagdu Najwyzszego, wypada ocena podobienstwa miedzy
oznaczeniem ,[...].com” a ,X.”, co sprawito, ze skarga kasacyjna zostata ostatecznie
uwzgledniona. W tej mierze nie wystarcza sama analiza warstwy znaczeniowej,
natle ktérej mozna zgodzi¢ sie z Sadem Apelacyjnym, ze podobienstwo jest
nieznaczne. Przy ocenie podobiehstwa w odniesieniu do innych warstw nalezy
pomingé przyrostek ,.com”, ktory jest jedynie koniecznym elementem nazwy
domeny najwyzszego poziomu. Zdaniem Sagdu Najwyzszego z dokonanego
poréwnania wynika, ze podobienstwo wyrazen ,[...]" i ,X.” jest znaczne zwtaszcza
w warstwie fonetycznej, gdyz wyrazenia te rézni jedynie pominiecie samogtoski ,,0”
w przypadku drugiego z nich. O istnieniu podobienstwa posrednio zadecydowata
sama pozwana, zmieniajgc nazwe, pod ktérg prowadzita dziatalnos¢ gospodarczg,
oraz nazwy domen internetowych odwotujgce sie do prowadzonych serwiséw www.
Mozna zatozy¢, ze poszukujgc nowych nazw, pozwana nie dokonata wyboru
zupetnie przypadkowego, ale kierowata sie podobieAstwem do nazw dotychczas
wykorzystywanych, tak by nie narusza¢ wrazenia ciggtosci prowadzonej

dziatalnosci po stronie odbiorcow swiadczonych przez nig ustug.



Uznanie podobienstwa miedzy oznaczeniem ,[...].com” a wykorzystywanymi
przez pozwang oznaczeniami zawierajgcymi zwrot ,X.” sprawia, ze Sad Apelacyjny
powinien ponownie rozwazy¢ stan faktyczny sprawy na tle przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, gdyz w odniesieniu do oznaczenia ,[...].com” brak jest
zarejestrowanego znaku towarowego, a jak trafnie przyjeto w uzasadnieniu
zaskarzonego orzeczenia, moze ono podlega¢é ochronie na tle wu.z.n.k.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sgd Apelacyjny powinien rozwazy¢ przestanki
zastosowania zarowno ogolnej klauzuli nieuczciwej konkurencji zawartej w art. 3
ust. 1 u.z.n.k., jak i poszczegdlnych czynow, o ktorych mowa w art. 5 i n. u.z.n.k.
W szczegdlnosci ocenie powinna podlegaé legitymacja czynna kazdego z trzech
powoddéw do zgdania ochrony na tle wymienionej ustawy w zwigzku
z wykorzystywaniem przez pozwang oznaczenia podobnego do ,[...].com”.
Zachowanie pozwanej powinno rowniez zosta¢ ocenione w Swietle przestanki
naruszenia dobrych obyczajéw, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., zwlaszcza
jezeli zwazy¢, ze w ustalonym stanie faktycznym co najmniej jeden z powodéw
przez dtuzszy czas tolerowat korzystanie przez nig z oznaczenia ,[...]".

Z uwagi na powyzsze Sad Najwyzszy na podstawie art. 398%° k.p.c. orzek,

jak w sentenciji.
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