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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2015 .
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczgcy)
SSN Mirostaw Baczyk

SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

Protokolant Justyna Kosinska

w sprawie z powodztwa H. S.A. w W.

przeciwko D. S.A. w R.

0 ochrone prawa z rejestracji wspolnotowych znakoéw towarowych,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 11 lutego 2015 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 27 sierpnia 2013 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiajagc temu

Sadowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Wyrokiem z dnia 25 pazdziernika 2012 r. Sad Okregowy - Sad
Wspolnotowych Znakdéw Towarowych i Wzorow Przemystowych oddalit powodztwo
H. S.A. w W. przeciwko D. S.A. w R. o0 ochrone praw z rejestracji wspolnotowych
znakéw towarowych oraz wzajemne powodztwo D. S.A. o uniewaznienie
wspolnotowego znaku towarowego powoda. W powddztwie gtéwnym H. zgtosit
zgdania zakazania pozwanemu naruszania jego praw do wspolnotowych znakdéw
towarowych - stownego K. i stowno-graficznego K. przez zakazanie pozwanemu
umieszczania tego znaku lub znaku K. L. na opakowaniach ptynéw do ptukania
tkanin, zelow i proszkéw do prania i oferowania, wprowadzania do obrotu oraz
magazynowania w tym celu tak oznaczonych towarow, postugiwania sie tymi
znakami w odniesieniu do wskazanych towaréw w inny sposob, w szczegdlnosci
w dokumentach handlowych, reklamie i na stronach internetowych nalezgcych do
pozwanego lub przez niego kontrolowanych, a takze usunigcia kwestionowanych
oznaczenh z portalu spotecznosciowego Facebook. Ponadto powdéd domagat sie
nakazania pozwanemu wycofania z obrotu wskazanych towaréw oraz
umieszczenia przez nig oswiadczen przepraszajgcych powoda za naruszenie jego
praw z rejestracji znakéw wspdlnotowych z upowaznieniem do zastepczego
wykonania tego ostatniego obowigzku. Sad pierwszej instancji stwierdzit,
ze uzasadnienie pozwu zawiera takze twierdzenia i dowody, majgce wykazad,
ze pozwany dopuscit sie jednoczesnie czynu nieuczciwej konkurencji, jednak -
w ocenie tego Sgdu - powdd nie zgtosit roszczen opartych na przepisach ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. - dalej ,u.z.n.k.”), wobec czego nie byto
podstaw do rozwazania czy powodztwo bytoby uzasadnione w sSwietle postanowien
art. 3iart. 10 u.z.n.k.

Sad Okregowy ustalit, ze powdd jest uprawniony do wspolnotowych znakdéw
towarowych - stownego K. (zarejestrowanego 27 stycznia 2010 r.) oraz stowno-
graficznego K. (zarejestrowanego 20 pazdziernika 2011 r.). Obydwa znaki
zgtoszone zostaty dla szeregu produktéw z klas 3, 5 i 16 klasyfikacji nicejskiej, m. in.
takze dla srodkéw wybielajgcych i innych substancji stosowanych w praniu, przy

czym znak stowno-graficzny zastrzezony zostat w tym zakresie dla produktow



przeznaczonych wytgcznie dla niemowlat i dzieci. Powod postuguje sie obydwoma
znakami do oznaczania dostepnych w Polsce i innych krajach kosmetykow
i sSrodkow higienicznych dla dzieci - ptatkow bawetnianych dla niemowlat,
patyczkéw higienicznych dla dzieci i chusteczek nawilzanych dla dzieci i niemowilat,
zawsze tgcznie ze znakiem towarowym C., wczesniej takze ze znakiem D.
Dziatania reklamowe i wieloletnie uzywanie zbudowato pozycje rynkowg i
spowodowato, Zze znak K. jest rozpoznawalny wsrdéd konsumentow

zainteresowanych tego rodzaju produktami.

Pozwany od trzeciego kwartatu 2011 r. uzywat znaku stowno-graficznego K.
L., w ktorym stowo ,L.” stanowito wykonany innym krojem i zdecydowanie mniejszg
czcionkg element umieszczony na opakowaniach proszkéw i zelow do prania,
ptynbw do ptukania tkanin iodplamiaczy przeznaczonych dla dzieci,
produkowanych, wprowadzanych do obrotu i oferowanych w Polsce i

eksportowanych do réznych krajow.

Produkty obydwu stron kierowane sg do tego samego kregu konsumentéw —
rodzicow niemowlat i matych dzieci, ich sprzedaz odbywa sie za posrednictwem
tradycyjnych i nowoczesnych kanatow dystrybucyjnych, z tym, ze oferowane
sg w réznych dziatach — produkty ze znakiem K. w dziatach z kosmetykami,
a z oznaczeniem K. L. — w dziale z chemig gospodarczg. Sad ustalit takze, ze nie

sg to towary wzajemnie substytutywne.

Sad Okregowy ustalit, ze znaki powoda wykorzystujg neologizm K.,
utworzony od stowa K. oznaczajgcego w jezyku [...] dziecko, a w jezyku [...]
stanowigcym przymiotnik o znaczeniu mity, dobry, uprzejmy; moze sie kojarzy¢ ze
znaczeniem tych stow. Stowo K. ma pierwotng zdolnos¢ odrézniajgcg w obu
zarejestrowanych wersjach. Nie wskazuje jednak przeznaczenia wszystkich
towaréw objetych ochrong, niemniej dla towaréw przeznaczonych dla dzieci
i niemowlgt ma zdolno$¢ odrdzniajgcg wystarczajgcg do wykazania ich
pochodzenia. Sad ocenit ten znak jako bardzo staby, poniewaz powod nie moze
zakaza¢ konkurentom uzywania elementu stownego K. lub stowa D. winnych
jezykach w towarach przeznaczonych dla dzieci i niemowlat. Powdd uzywa

swojego znaku dla ograniczonego zakresu towaréw w klasie 3, gtéwnie (poza



dokumentami finansowymi i informacjg handlowg) w formie stowno-graficznej,
zawsze fgcznie z innym znakiem, co utrudnia ocene samodzielnej zdolnosci

odrozniajgcej i rozpoznawalnosci znaku K.

Pozwany z kolei uzywa znaku stowno-graficznego K. L. do oznaczania
towaréw w klasie 3, dla ktorych wprawdzie zarejestrowane zostaty znaki powoda,
jednak pozwany opatruje tym oznaczeniem produkty innego typu, do ktérych powéd
nigdy nie uzywat swojego znaku i nie jest znany konsumentom. Dlatego Sad
Okregowy uznat, ze powod niezasadnie zarzuca pozwanemu naruszenie praw do
wspolnotowego znaku towarowego w zakresie petnienia przez znak K. funkcji
oznaczenia pochodzenia, gdyz ryzyko konfuzji konsumenckiej mozna oceniac
wytgcznie w odniesieniu do towardow, do ktorych uprawniony rzeczywiscie uzywa
swojego znaku. Towary stron Sgd uznat za niekomplementarne, o bardzo dalekim
podobienstwie, poniewaz towary powoda majg charakter kosmetyczny, a towary
pozwanego nalezg do chemii gospodarczej. To, ze jedne i drugie przeznaczone sg
dla dzieci i nalezg do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej zdaniem Sadu nie
wystarczy. Decyduje odmienny charakter towaréw powodujgcy ich eksponowanie w
innych dziatach sieci handlowych. Sad ocenit, ze znak towarowy powoda
zdecydowanie rozni sie od oznaczenia stowno-graficznego pozwanego w warstwie
fonetycznej, graficznej i koncepcyjnej. Oznaczenie K. L. jest zbitkg stow ,k.” w
angielskim australijskim oznaczajgcego ,k.” oraz ,I.” - mito$¢. Opisowego stowa K.
uzytego w rdzeniu Sad nie uznat za decydujgcy. Strony uzywajg przy tym znaku i
oznaczenia dla towardéw, ktorych podobienstwo jest odlegte. Ostatecznie Sad
przyjat, ze nie zachodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej. Rozsgdni konsumenci
mogqg skojarzy¢é obydwa znaki z dzieckiem, ale nie ze sobg. W konsekwencji Sad
Okregowy ocenit, ze pozwany nie narusza praw powodki do wspdlnotowych
znakodw w sposob stypizowany w art. 9 ust. 1 b rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U.
UE L 09.78.1 — powotywanego dalej jako rozporzgdzenie nr 207/2009).

Ubocznie Sgd Okregowy zastrzegt, wskazujgc na art. 102 rozporzgdzenia nr
207/2009, ze zadanie powoda w odniesieniu do towaréw, do ktérych powdd nie

uzywa swojego znaku towarowego mozna bytoby uznaé za naduzycie prawa.



Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2013 r. oddalit apelacje powoda
od orzeczenia Sadu Okregowego, po uzupetnieniu jego ustalen nastepujgcymi
faktami - pozwany uzywat rowniez oznaczenia K. bez stowa ,L.”, jakkolwiek na
opakowaniach stosowany byt znak K. L. W uzupetnionym stanie faktycznym nie
stwierdzit jednak naruszenia przez pozwanego praw powoda do znaku
wspolnotowego. Sad ten ponownie przeprowadzit ocene podobienstwa znaku
zarejestrowanego i oznaczenia mu przeciwstawionego w zakresie ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej porownywanych catosciowo, z naciskiem na
elementy odrézniajgce a nie na elementy opisowe. Uzyskane wyniki byty zbiezne
ze stanowiskiem Sadu Okregowego. Sad Apelacyjny podkreslit, ze ryzyko
wprowadzenia opinii publicznej w btad w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b
rozporzadzenia nr 207/2009 musi uwzglednia¢ takie kryteria jak substytucyjnosc i
komplementarnosc¢ towaréw, tymczasem podobienstwo porownywanych towardw,
mimo ich objecia jedng klasg klasyfikacji nicejskiej, jest bardzo dalekie. Nie sg to
tez towary komplementarne, skoro pozwany oznacza swoim znakiem produkty
chemii gospodarczej przeznaczone do prania odziezy i bielizny poScielowej, a
powod produkty kosmetyczne do pielegnacji ciata dziecka. Produkty te nie
uzupetniajg sie wzajemnie w tym znaczeniu, ze uzycie jednego z nich wymaga
uzycia innego; sg oferowane w innych dziatach. Wprawdzie wszystkie kierowane sg
do konsumentéw zainteresowanych produktami dla matych dzieci, zdaniem Sgdu
nie jest to jednak argument wystarczajgcy, aby przyjg¢ ich niedozwolone
podobienstwo. Z kolei podobienstwo znakéw w warstwie stownej wynika z
tozsamosci zZrodtostowu K. o niskiej wartosci odrozniajgcej, z uwagi na jego
znaczenie w jezyku [...] (,dziecko”) dos¢ znane osobom polskojezycznym.

Podwojone ,i” nie moze by¢ utozsamiane z litera ,y° w stowie K. Stwierdzone
réznice produktéw i stosowanych przez strony znakdéw graficznych sktonity Sad
Apelacyjny do wniosku, ze znak uzywany przez pozwanego nawet bez dodatku ,L.”,
ktory jest trudny do zauwazenia przy ekspozycji towarow, szczegolnie na gérnych
potkach, u przecietnego, nalezycie poinformowanego i dostatecznie uwaznego
konsumenta nie grozi pomytkg w zakresie skojarzenia pochodzenia towaréw
pozwanego z firmg powoda. Sad odwotawczy uznat wprawdzie, ze znaki stron nie

sg opisowe, jednak nie zmienito to oceny bardzo niskiej zdolnosci odrdzniajgcej



znaku opartego na zrodtostowie K. i koniecznosci tolerowania wspotistnienia
znakéw bliskich. Sgd zwrécit tez uwage, ze zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a
rozporzgdzenia nr 207/2009 nie przystaje do argumentacji powoda, poniewaz nie
twierdzi on, ze zachodzity podstawy do ustalenia, iz pozwany uzywat w obrocie
znaku identycznego ze znakiem powoda. Z kolei na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b
rozporzgdzenia mozna zgdac¢ ochrony wtedy, kiedy identycznosc¢ lub podobienstwo
do znaku wspdlnotowego oraz identycznosc lub podobienstwo towardw i ustug,
ktorych dotyczy znak towarowy oraz to oznaczenie, powoduje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej. Sgd Apelacyjny podzielit poglad, ze ocena
konfuzji nastepowa¢ powinna w nawigzaniu do konkretnych wystepujgcych na
rynku towardéw lub ustug, w warunkach rynkowych towary oferowane przez strony

nie sg jednak substytutywne, taczy je jedynie tozsamy krgg nabywcow.

Zarzut naruszenia art. 102 rozporzadzenia nr 207/2009 Sad Apelacyjny
uznat za nieistotny, skoro rozstrzygniecie nie opierato sie na tej podstawie prawnej.
Natomiast zarzut naruszenia art. 3 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r.,, Nr 153,
poz. 1503 ze zm. - dalej ,u.z.n.k.”) Sad ocenit jako oderwany od tresci zgdan
zgtoszonych w pozwie. Wskazat, ze powdd pierwotnie domagat sie jedynie
zaniechania naruszania prawa z rejestracji dwoch wspolnotowych znakow
towarowych i przeproszenia za naruszenie tych praw. Dokonanej pozniej zmiany
powodztwa Sad Okregowy nie uwzglednit, co - zdaniem Sgdu Apelacyjnego -
uzasadniat art. 479* § 2 k.p.c. W rezultacie Sad Okregowy nie orzekat
0 roszczeniach opartych na przepisach o nieuczciwej konkurencji i w tym zakresie

brak byto substratu zaskarzenia.

Powdd wnidst skarge kasacyjng od wyroku Sgdu Apelacyjnego, zaskarzajgc
go w catosci. Skarge opart na obydwu podstawach z art. 398° § 1 k.p.c.

Zarzucit naruszenie szeregu przepisow postepowania:

- art. 378 § 1 k.p.c. oraz art. 382 w zw. z art. 227, 217 § 3, i 241 w zw. z art.
391 § 1 k.p.c. przez nieodniesienie sie do zawartego w apelacji zarzutu naruszenia
art. 227 w zw. z art. 240 w zw. z art. 356 i w zw. z art. 9 k.p.c., a takze przez

nieprzeprowadzenie wnioskowanych dowodow;



- naruszenie art. 378 § 1 oraz art. 386 § 4 k.p.c. przez nieodniesienie sie do
zarzutu nierozpoznania istoty sprawy w oparciu o przepisy art. 3 w zw. z art. 10

u.z.n.k. i nieuchylenie wyroku z tego powodu;

- naruszenie art. 479* § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez jego
zastosowanie prowadzgce do nierozpoznania powoddztwa w oparciu o przepisy art.

3wzw. zart. 10 u.z.n.k.;

- art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez niewyjasnienie przestanek
odwotania sie do art. 479* § 2 k.p.c. a takze pominiecie jednego z zarzutéw apelaciji
i zbyt skrotowe wyjasnienie podstaw nieuwzglednienia powddztwa na podstawie art.
9 ust. 1 lit. b rozporzgdzenia nr 207/2009.

W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego zakwestionowat:

- wyktadnie art. 9 ust 1 lit. b w zw. z pkt 8 preambuty, w zw. z art. 9 ust. 2
rozporzgdzenia nr 207/2009, w zw. z jego art. 101 § 2 oraz w zw. z art. 296 ust. 2
pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1a i art. 287 § 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,

poz. 1410 - dalej ,,p.w.p.”), prowadzgcg do ich niezastosowania;

- niezastosowanie art. 9 ust 2 w zw. art. 101 § 2 rozporzgdzenia nr 207/2009
w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. la i w zw.
zart. 287 § 2 p.w.p;

- niezastosowanie art. 3w zw. z art. 10w zw. zart. 18 § 1 pkt 1i 3 u.z.n.k.

We wnioskach domagat sie uchylenia zaskarzonego wyroku i przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Apelacyjnemu oraz orzeczenia o
kosztach procesu wedtug norm przepisanych przy uwzglednieniu kosztéw

postepowania kasacyjnego.

Pozwany wnidst o oddalenie skargi kasacyjnej i zasgdzenie na jego rzecz
od powoda kosztéw postepowania kasacyjnego.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzuty skarzgcego dotyczg dwoch kwestii - prawidtowosci rozpoznania

jego powddztwa w oparciu o przepisy rozporzgdzenia nr 207/2009 oraz zasadnosci



odmowy rozpatrzenia zgtoszonych Zzgdan na ptaszczyznie przepisow ustawy

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

l. Zarzuty procesowe | materialnoprawne odnoszgce sie do zgdania

ochrony praw powoda do znakow wspolnotowych.

Skarzgcy podwaza przyjetg przez Sady obydwu instancji wyktadnie art. 9
ust. 1 lit. b w zw. z pkt 8 preambuty, w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzagdzenia nr
207/2009, w zw. z jego art. 101 § 2 oraz w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.
296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1ai art. 287 § 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 - dalej
.P-W.p.”) wskazujgc, ze Sady btednie przyjety, iz naruszenie praw wytgcznych
wynikajgcych z rejestracji wspodlnotowych znakéw towarowych podlega badaniu
tylko przy uwzglednieniu rzeczywistego zakresu korzystania z zarejestrowanego
znaku, natomiast nie podlega ocenie prawdopodobienstwo wprowadzenia w bigd
opinii publicznej w zakresie oznaczen podobnych do znaku wspdlnotowego ktéry
jest zarejestrowany lecz nie jest aktualnie wykorzystywany przez uprawnionego.
Zarzut ten zastuguje na uwzglednienie. W Swietle art. 9 ust. 1 b rozporzadzenia na
207/2009 wytgcznosc prawa wiasciciela do wspoélnotowego znaku towarowego daje
mu uprawnienie do zakazania uzywania bez jego zgody w obrocie handlowym
oznaczenia, ktére z powodu identycznosci lub podobienstwa do tego znaku oraz
z powodu identycznosci lub podobienstwa towardéw i ustug, ktérych dotyczy
wspolnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w biagd opinii publicznej, takze przez skojarzenie oznaczenia ze
znakiem towarowym. Przedmiotem ochrony jest wspolnotowy znak towarowy objety
rejestracjg dla oznaczonych towaréw, co oznacza, ze ocena czy zachodzi ryzyko
konfuzji nie moze by¢ ograniczona jedynie do zakresu rzeczywistego
wykorzystywania znaku przez uprawnionego na rynku lecz musi by¢
przeprowadzona w odniesieniu do catego zakresu towarow lub ustug, dla ktérych
znak zostat zarejestrowany. Jedynie w odniesieniu do uzywanego oznaczenia,
ktére uprawniony wskazuje jako naruszajgce jego prawa bada sie, w jaki sposéb
rzeczywiscie funkcjonuje ono na rynku i ten sposdb uzywania odnies¢ nalezy do
zakresu praw wynikajgcych z rejestracji znaku, ktoéry podlega ochronie.

Nieuzywanie zarejestrowanego znaku, jak stusznie podnosi skarzgcy,



nabiera znaczenia prawnego dopiero po uplywie terminu 5-letniego,
wyznaczonego w art. 51 rozporzgdzenia nr 207/2009. W orzecznictwie, przy
poréwnywaniu sposobu badania niedozwolonego podobienstwa znaku zgtoszonego
do zarejestrowanych znakdéw wczesniejszych przeprowadzanego na etapie
rejestracji a oceng dokonywang w postepowaniu o udzielenie ochrony znakowi
zarejestrowanemu, zwraca sie uwage, ze o ile kontrola dokonywana
w postepowaniu  rejestracyjnym  dotyczy abstrakcyjnie ujetej mozliwosci
wprowadzenia w btad, o tyle w postepowaniu o udzielenie ochrony przed
naruszeniem oceniana jest, czy bfgd taki moze wywotac¢ konkretna forma uzywania
oznaczenia, ktorg uprawniony uwaza za powodujgcg zagrozenie dla swoich
wytgcznych praw do zarejestrowanego znaku (por. wyrok ETS z dnia 12 czerwca
2008 r., C-533/06, O2 Holdings Limited v. Hutchinson 3G UK Limited, Zb. Orz.
2008, s. 1-4231), prawa z rejestracji znakéw wspodlnotowych, do ktérych
odnoszone sg formy uzywania kwestionowanego oznaczenia nie podlegajg
natomiast ograniczeniu tylko do rzeczywistego zakresu jego wykorzystywania
przez uprawnionego. Poniewaz niewatpliwe jest, Ze powodowi przystuguje prawo
z rejestracji znakow wspolnotowych K. stownego i stowno-graficznego takze na
takie towary, jakie pozwany wprowadza na rynek, reklamuje i oferuje pod
oznaczeniem K. i K. L., przeprowadzanie oceny prawdopodobienstwa konfuzji
z ograniczeniem do towarow rzeczywiscie wystepujgcych na rynku z pominigciem
rozwazenia ryzyka wprowadzenia opinii publicznej w btad w wypadku, gdyby powdd
przystugujgcym mu znakiem oznaczyt towary z kategorii tozsamej rodzajowo
z ofertg pozwanego, to znaczy substancje stosowane w praniu, byto wynikiem
btednej wyktadni wskazanego przepisu. Rozstrzygniecie Sadu opiera sie na
wniosku o0 wystarczajgcej rozroznialnosci znakéw z uwagi na odmiennosc¢
oznaczonych towarow, przeprowadzona analiza nie objeta natomiast swoim
zakresem praw z rejestracji znaku wspdlnotowego dla towaréw zblizonych lub
identycznych. Poglad, ze poréwnanie ogranicza sie do znakdéw funkcjonujgcych
w obrocie wylgczyt z zakresu rozwazan regute, ze im bardziej podobne sg towary
tym wieksza musi byC réznica pomiedzy znakiem a oznaczeniem, aby przyjgc,

ze konfuzja konsumencka nie jest prawdopodobna.
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Podzieli¢ trzeba tez stanowisko skarzgcego - jakkolwiek wobec
koniecznosci zbadania podobienstwa pomiedzy towarami, dla ktérych wspolnotowy
znak powoda jest zastrzezony a przeciwstawionymi towarami i oznaczeniami
pozwanego, kwestia ta nie ma pierwszorzednego znaczenia - ze zastosowane
kryteria oceny czy zachodzi ryzyko skojarzenia towaréw oznaczonych przez
pozwanego ze znakiem powoda, nie byty jasne. Sgdy wprawdzie odwotaty sie do
nalezycie zdefiniowanych pojec substytucyjnosci i komplementarnosci towarow lecz
rozwazania, szczegolnie co do komplementarnosci zestawianych produktéw
prowadzone byly hastowo, bez merytorycznego nawigzania do argumentow
powoda. Przy tym Sad odwotawczy ustalit, ze porownywany znak i oznaczenie nie
miaty charakteru opisowego, ze pozwany uzywat takze oznaczenia K. bez dodatku
,L.”, a ponadto, ze w oznaczeniu K. L. element ,L.” jest trudno zauwazalny. Mimo to
w przeprowadzonej ocenie odnidst sie tylko do stwierdzenia, ze zrédtostéw K.
uzupetniony podwojonym ,i” w znaku powoda nie grozi uwaznemu konsumentowi
pomyleniem z tym samym Zrodiostowem uzupetnionym y° w oznaczeniu
pozwanego. W pozostatym zakresie podzielit rozwazania Sgdu Okregowego, ktore
bazowaty na odmiennych ustaleniach faktycznych w zakresie warstwy
znaczeniowej znaku i oznaczenia, a takze wygladu i percepcji oznaczenia
pozwanego. Nie mozna wiec odeprze¢ zarzutu, ze Sgd Apelacyjny nie dokonat
wszechstronnej oceny poréwnawczej obydwu znakow we wszystkich warstwach,
mimo, ze prawidtowo przyjat, iz tylko tego rodzaju metoda poréwnawcza uprawnia
do stwierdzenia czy znaki sg podobne, i jak daleko ich podobiehstwo siega
(skarzacy sugeruje, ze podobienstwo jest tego stopnia, ze pozwala na przyjecie
identyczno$ci w Swietle wyktadni art. 9 ust. 1 lit. a rozporzadzenia nr 207/2009
przyjmowanej w orzecznictwie europejskim - por. wyrok ETS z dnia 20 marca 2003
r., C-291/00, LTJ Diffusion SA przeciwko Sadas Vertbaudet SA, Zb. Orz. 2003/s-I-
2799).

W rezultacie wiec zarzuty skierowane przez powoda przeciwko wyktadni
i zastosowaniu przez Sad Apelacyjny przepisow rozporzgdzenia nr 207/2009
W powigzaniu ze wskazanymi przepisami prawa wtasnosci przemystowej, majgcymi
zastosowanie na podstawie art. 101 § 2 tego rozporzgdzenia, jak réwniez

zarzuty dotyczgce ujecia w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku przestanek, ktore
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spowodowaty nieuwzglednienie powoddztwa na tej podstawie okazaty sie

uzasadnione.

Il. Zarzuty procesowe i materialnoprawne dotyczgce nierozpoznania sprawy

W oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Skarzagcy w ramach zarzutéw procesowych podwaza stanowisko Sagdu
Apelacyjnego, przyjete za Sadem pierwszej instancji, ze powoddztwo nie
obejmowato zgdan wywodzonych z art. 3 i art. 10 u.z.n.k., i ze - w konsekwencji —
wyrok tego Sadu nie zawierat orzeczenia o takich zgdaniach, wobec czego nie byto
substratu zaskarzenia w zakresie, w ktorym skarzgcy wytknat w apelacji pominiecie
tej podstawy prawnej rozstrzygniecia. Podtrzymuje jednoczes$nie zarzuty zgtoszone
w apelacji, a nierozpoznane przez Sad Apelacyjny z uwagi na stwierdzenie,
ze wyrok Sadu Okregowego nie zawiera rozstrzygniecia, ktore moze byc¢

zaskarzone.

W polskim prawie procesowym obowigzuje zasada dyspozytywnosci,
wyrazona przede wszystkim w art. 321 k.p.c. Zgodnie z tg zasadg powdd decyduje
0 wszczeciu, przedmiocie i zakresie, w jakim sprawa, ktérg poddaje pod osad,
ma byc¢ rozstrzygnieta. Realizacji omawianej zasady stuzy przewidziany w art. 187
§ 1 k.p.c. obowigzek doktadnego oznaczenia w pozwie zgtoszonego zgdania oraz
przytoczenia okolicznosci faktycznych uzasadniajgcych to Zzgdanie. Nie jest
natomiast konieczne wskazanie podstawy prawnej zgdania, co stato sie zrodtem
dominujgcego pogladu o zwigzaniu sgdu podstawg faktyczng wskazang przez
powoda i o niewigzgcym charakterze ewentualnie podanej przez niego podstawy
prawnej. W tym kontekécie oceni¢ nalezy zgtoszone przez powoda Zzgdania
i wskazane przez niego okolicznosci faktyczne. Skarzgcy argumentuje, ze zgdania,
ktore ujgt w pozwie, nie wyznaczaty jednej mozliwej podstawy prawnej ich
uwzglednienia lecz przeciwnie, zostaty przez powoda wywiedzione zaroéwno
w oparciu o0 przepisy rozporzgdzenia nr 207/2009 (i uzupetniajgco - Prawa
wiasnosci przemystowej), jak i w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, przy czym obie zbiegajgce sie podstawy prawne zostaty
przytoczone w pozwie, a niektore z zgdan przewidziane byty jedynie w ustawie

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zgdanie zobowigzania pozwanego do
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zamieszczenia os$wiadczenia przepraszajgcego powoda, ktorego podstawe
stanowit art. 18 u.z.n.k.). Powdd sprzeciwit sie tez stanowisku Sgdu Apelacyjnego,
ze zawarte w jego pismie z dnia 25 kwietnia 2012 r. ostateczne sformutowanie
zgdan miato charakter niedopuszczalnej w rozumieniu art. 479* § 2 k.p.c. zmiany

powodztwa.

Pierwotne zgdanie powoda, ktére Sady uznatly za powddztwo o udzielenie
ochrony opartej wytgcznie na przepisach rozporzgdzenia nr 207/2009, w czesci
wstepnej okreslato ogodlnie przedmiot roszczenia jako nakazania pozwanemu
zaniechania naruszen praw do wspoélnotowych znakéw towarowych, konkretyzujgc
nastepnie dziatania pozwanego, ktére Sad powinien mu nakazac¢ lub ktérych
powinien mu zabroni¢. Zgtoszone zgdania odpowiadaty nie tylko sSrodkom
ochronnym przewidzianym w rozporzgdzeniu nr 207/2009 i krajowych przepisach
o ochronie wiasnosci przemystowej, ale takze (a w zakresie zadania publikacji
przeprosin wytgcznie) srodkom ochronnym przewidzianym w art. 18 u.z.n.k.
Jednoczesnie powod w uzasadnieniu pozwu wprost odwotat sie do argumentac;ji
wywiedzionej z ustawy o zawalczeniu nieuczciwej konkurencji, co Sagd Okregowy
dostrzegt i odnotowat w uzasadnieniu. Interpretujgc przedmiot tak sformutowanych
zgdan Sad Okregowy jednak nie zastosowat zasady, ze jego obowigzkiem — nawet
bez wnioskdw stron - jest rozwazenie wszystkich podstaw prawnych, ktére
wchodzg w rachube przy ocenie poddanego pod osgd powddztwa w oparciu
0 przedstawiony stan faktyczny. Wobec tresci uzasadnienia pozwu nie powstawata
niejasnos¢ co do zakresu obowigzkoéw orzeczniczych Sgdu Okregowego, ktéra
nalezatoby ewentualnie wyjasni¢ na wstepnym etapie postepowania (art. 212 k.p.c.),
niemniej wydaje sie, ze sposéb sformutowania Zzgdan byt przedmiotem
postepowania, poniewaz w protokole rozprawy z dnia 23 kwietnia 2012 r.
odnotowano (k. 361), ze powdd wyjasnit jaki brzmienie powinny mie¢ jego zadania
i zobowigzat sie doprecyzowacé je na piSmie, a nastepnie ztozyt pismo z dnia
25 kwietnia 2012 r. ujmujgce jego zadania w sposoOb bardziej syntetyczny.
Wprawdzie w uzasadnieniu wyroku Sgd Okregowy nie wspomniat o skutkach tej
czynno$ci, jednak nie mozna zgodzi¢ sie z Sgdem odwotawczym, ze uzasadnione
byto potraktowanie przeredagowanych zgdan jako zmiany powoddztwa, skoro ich

przedmiot przystawat do zgtaszanych od poczatku roszczeh i ich prawnych
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motywow, zawartych w uzasadnieniu pozwu. Zarzut naruszenia art. 479* § 2 w zw.

z art. 391 § 1 k.p.c. nalezy wiec uwzglednic.

W orzeczeniu Sadu pierwszej instancji nie zabrakto rozstrzygniecia
0 zgdaniach zgtoszonych przez powoda, jego powodztwo zostato w catosci
oddalone. To, ze oddalenie powddztwa nastgpito w wyniku rozwazenia jednej
ze zbiegajgcych sie podstaw materialnoprawnych, nie prowadzi do niepetnosci
wydanego orzeczenia. ,Substrat zaskarzenia” jest pojeciem zwigzanym
z formalnoprawna konstrukcjg orzeczenia, ktore - zgodnie z art. 325 k.p.c. —
powinno zawierac, wsrdd innych elementéw - rozstrzygniecie sgdu o zgdaniach
stron. Merytoryczne przestanki, ktore zadecydowaty o sposobie zatatwienia sprawy
nie majg w tym zakresie znaczenia. W niniejszej sprawie powod zgtosit powodztwo
zawierajgce wiele rownorzednie i jednoczesnie dochodzonych roszczen. Sad
Okregowy oddalit to powoddztwo, a wiec wszystkie zgdania powoda uznat za
nieuzasadnione, co znaczy, ze orzekt o nich i orzeczenie to stanowito substrat
podlegajgcy zaskarzeniu i zaskarzony apelacjg powoda. Tym samym powdd
skutecznie podniost zarzut naruszenia art. 378 § 1 k.p.c. przez nieodniesienie sie
do zgtoszonych przez niego w apelacji zarzutdw nierozpoznania przez Sad
Okregowy powoddztwa w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Natomiast zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. nie jest uzasadniony,
poniewaz powodztwo zostato rozpatrzone merytorycznie na jednej ze zbiegajgcych
sie podstaw prawnych, pominiecie drugiej z tych podstaw - niezaleznie od przyczyn
- mogto jedynie spowodowac, ze istota sprawy nie zostata rozpoznana w pefni,

natomiast nie uprawnia do stawiania zarzuty jej catkowitego nierozpoznania.

Jako wymagajgcy uwzglednienia, z wuwagi na btedne przyjecie,
ze powddztwo nie podlegato rozpatrzeniu w oparciu o przepisy ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezato natomiast potraktowaé zarzut
wadliwoéci przestanek nieodniesienia sie i nieprzeprowadzenia w postepowaniu
apelacyjnym dowoddéw majgcych na celu wykazanie okolicznosci istotnych z punktu
widzenia oceny roszczen powoda na tej podstawie prawnej oraz zarzut naruszenia

art. 3wzw. zart. 10w zw. zart. 18 § 1i 3 u.z.n.k.
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Wreszcie czesciowo uzasadnione byly tez zastrzezenia powoda do tresci
uzasadnienia wyroku Sadu Apelacyjnego, w ktorym rzeczywiscie zabrakfo
wyjasnien, dlaczego ten Sad uznat art. 497* § 2 k.p.c. za podstawe, ktérg kierowat
sie Sgd Okregowy pomijajgc rozpatrzenie sprawy w oparciu o art. 3 i art. 10 u.z.n.k.
Natomiast pozostate zagadnienia zostaty omowione, jakkolwiek lapidarnie. To, czy
wskazane motywy byty prawidtowe nalezy juz do oceny poglgdéw prawnych Sadu,
a nie do wad konstrukcji uzasadnienia, z ktorego wynika dlaczego Sad drugiej
instancji nie rozwazat zarzutow dotyczgcych nieprzeprowadzenia dowodow (uznat,
ze wigzaty sie z roszczeniami, o ktérych Sad Okregowy nie orzekt, wobec czego nie

byto substratu zaskarzenia).

Z przytoczonych wzgledéw zaskarzony wyrok nalezato uchylic a sprawe

przekazaé¢ do ponownego rozpoznania na podstawie art. 398'° § 1 k.p.c.

Orzeczenie o kosztach postepowania kasacyjnego uzasadnia art. 398 w zw.
zart. 391 §1k.p.c.iart. 108 § 2 k.p.c.



