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Stowo "miss" uzyte w nazwie konkursu pieknosci nie ma znamion
odrézniajacych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o

znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.).

Przewodniczgcy: Sedzia SN Krzysztof Kotakowski

Sedziowie SN: Bronistaw Czech, Tadeusz Dominczyk (sprawozdawca)

Sad Najwyzszy po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z
powodztwa Biura ,M.P.”, spoétki z 0.0. w W. przeciwko ,M.”, spétce z 0.0. wW. o
nakazanie i zaptate, na skutek kasacji powodki od wyroku Sgdu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 22 pazdziernika 1997 r.,

oddalit kasacje.

Uzasadnienie

Zaskarzonym wyrokiem Sad Apelacyjny oddalit apelacje powodowego Biura
»,M.P.”, spotki z 0.0. w W. od wyroku Sgdu Wojewddzkiego w Warszawie z dnia 17
kwietnia 1997 r. oddalajgcego powddztwo tego Biura przeciwko ,M.”, spotce z o.0.
w W. o zaprzestanie dziatan naruszajgcych wytgczne prawa powoda wynikajgce z
rejestracji znaku towarowego, stowno-graficznego ,miss”, a ponadto zgdanie
zapfaty kwoty 2000 zt bgdz wydanie korzysci majatkowych uzyskanych w
nastepstwie dokonanych naruszen. Sgd Apelacyjny podzielit ustalenia poczynione
przez Sad Wojewddzki i przyjat, ze uczestnicy sporu prowadzg tego samego
rodzaju dziatalnos¢ gospodarczg, organizujgc estradowe konkursy pieknosci.

W przeciwienstwie do strony powodowej, strona pozwana nie korzysta
z zarejestrowanego znaku towarowego, organizowane zas imprezy opatruje
nazwami, ktérych skladowym elementem jest stowo ,miss”. Przyktadem takich

praktyk pozwanej sg przeprowadzone przez nig konkursy ,Miss Warszawy ...”



i ,Miss Warszawy Nastolatek ...”. W nastepstwie powstatego na tym tle sporu, i po
rozpoznaniu wnioskéw strony pozwanej, dnia 24 pazdziernika 1996 r. Urzad
Patentowy wydat dwie decyzje oddalajgce, z ktdrych jedna dotyczyta zgdania
uniewaznienia czesci zarejestrowanego na rzecz strony powodowej znaku
towarowego, tj. stowa ,miss", druga natomiast odnosita sie do zgdania ustalenia, ze
miedzy zarejestrowanym na rzecz strony powodowej znakiem towarowym

a znakiem ,Miss Warszawy” nie zachodzi podobienstwo grozgce naruszeniem
prawa z rejestracji.

Stanowisko Urzedu Patentowego w przedmiocie podobienstwa znakow
towarowych, jakkolwiek wigzgce, w tym przypadku dotyczy tylko uzytego przez
strone pozwang znaku ,Miss Warszawy” i — jak zauwazyt Sad Apelacyjny —
okolicznosc ta nie niweczy potrzeby samodzielnej oceny podobienstwa znakdéw
stosowanych w innych sytuacjach. Niemniej jednak, jesli chodzi o znak stowny
.Miss Warszawy”, to zastrzezenia strony powodowej co do zastosowania tego
znaku dotyczg roku 1995. Nie ma natomiast Zadnych podstaw do przyjecia, ze
strona pozwana zamierzata postugiwac sie tym znakiem po wyrazeniu stanowiska
przez Urzad Patentowy w dniu 24 pazdziernika 1996 r. Stanowi to, w przekonaniu
Sadu, wystarczajgcy powod, aby oddali¢ zgdanie w tej czesci. Oddalone zostato
takze zgdanie odszkodowania zwigzane z postugiwaniem sie znakiem stownym
.Miss Warszawy”, strona powodowa bowiem nie podjeta nawet proby wykazania
szkody na tym tle.

Sad Apelacyjny nie dopatrzyt sie takze podobienstwa innych znakéw
uzywanych przez strone pozwang z zarejestrowanym znakiem na rzecz strony
powodowej. Wyrazenia w rodzaju ,Miss Polski Nastolatek”, ,Miss Polski”, ,Miss
Polski ...” itp. sg bowiem znakami stownymi, podczas gdy znak zarejestrowany jest
znakiem stowno-graficznym. Stowo ,Miss” wpisane zostato w tym znaku w koto z
zastrzezonym kolorem zottym i czarnym, a otacza je stylizowana korona.
Tymczasem znak uzywany przez strone pozwang, w kazdej jego wersji, ma tylko
jeden element wspdlny ze znakiem zarejestrowanym, wyrazenie ,miss”. Sama ta
zbieznosc¢ nie przesgdza jednak o podobienstwie znakow, wobec cech
powszechnosci, jakie to wyrazenie przybrato w okreslaniu charakteru konkursow.

W kasacji opartej na obu podstawach z art. 393" k.p.c. strona powodowa
domagata sie zmiany wyrokow Sgdow obu instancji i orzeczenia zgodnie z

zgdaniem pozwu, wzglednie uchylenia tych wyrokéw i przekazania sprawy Sgdowi



pierwszej instancji do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach. Naruszenia
prawa materialnego, w szczegodlnosci art. 13 ust. 1 2, art. 19, 20 i 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze
zm. — dalej "u.z.t."), skarzgca upatrywata w niewtasciwej wyktadni tych przepisow.
Naruszenia przepisow postepowania, wedtug skarzgcej, Sgd Apelacyjny dopuscit
sie, wadliwie stosujgc art. 217, 224 i 233 k.p.c.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Stosownie do tresci art. 4 ust. 1 u.z.t., za towarowy uznaje sie taki znak, ktéry
pozwala odréznic towary lub ustugi okreslonego przedsiebiorcy od towardw lub
ustug innych przedsiebiorcow. Artykut 4 ust. 2 u.z.t. charakteryzuje znak towarowy
jako wyraz, rysunek, ornament, kompozycje kolorystyczng, forme plastyczng,
melodie lub inny sygnat dzwiekowy badz zestawienie tych elementéw. Tak szeroko
ujete rodzajowe oznaczenie znaku towarowego sprawia, ze w obrocie stosowane
sg znaki stowne, obrazowe (graficzne), plastyczne (tréjwymiarowe), dzwiekowe i
kombinowane. W tej postaci stuzg one oznaczaniu pochodzenia zaréwno towaréw,
jak i ustug. W art. 5 ust. 3 u.z.t. przyznano bowiem znakom ustugowym takg samg
ochrone jak znakom towarowym.

Skutki wyrdzniajgce znaku towarowego wptywajg na ochrone prawa rejestraciji
tego znaku. Granice tej ochrony zakresla art. 19 u.z.t. przyjmujac, ze zachowuje sie
bezprawnie ten, kto uzywa cudzego znaku zarejestrowanego nie dysponujgc
tytutem prawnym w tym wzgledzie. Powotany przepis postuguje sie wprawdzie
wyrazeniem ,bezpodstawnie uzywajgcy”, niemniej jednak wyrazenie to mozna
kojarzy¢ tylko z bezprawnoscig, zwazywszy na wytgcznos¢ tej przestanki
odpowiedzialnosci za naruszenie wszelkich débr niemajgtkowych. Chodzi tu
jednakze tylko o takie przypadki uzywania znaku zarejestrowanego, ktore
sprowadzajg niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd odbiorcéw co do
pochodzenia towardw (ustug). Ustalenie tego rodzaju nastepstw moze sie okazaé
proste, jezeli naruszajgcy czyni uzytek z cudzego zarejestrowanego znaku,
uzywajgc go w petnym brzmieniu lub wygladzie. Inaczej rzecz sie ma wéwczas, gdy
przedmiotem oceny jest element, czesS¢ znaku zarejestrowanego. Taka sytuacja ma
miejsce w rozpoznawanej sprawie, zwazywszy ze kwestionowane jest postugiwanie
sie przez strone pozwang stowem ,miss” w nazewnictwie odnoszgcym sie do
organizowanych przez nig konkurséw, z pominieciem elementow graficznych znaku

zarejestrowanego na rzecz strony powodowej.



W stosowanych w obrocie znakach stowno-graficznych czesci stownej takich
znakow przypisac nalezy znaczenie dominujgce. W warstwie stownej znaku miesci
sie bowiem z reguty informacja o przeznaczeniu towaru lub rodzaju ustugi i ta jego
postac sprzyja tatwosci postrzegania oraz przyswajania go przez odbiorcow,
wzglednie potencjalnych odbiorcéw. Sita oddziatywania czesci stownej znaku
stowno-graficznego pozostaje jednakze w Scistej zaleznosci od tego, czy stowu
(stowom) wiasciwa jest cecha wyrdzniajgca, majgca walor identyfikujgcy wytworce
towaru lub swiadczgcego ustugi. Tylko w takiej bowiem postaci zachowujg one
zdolnosc rejestrowg (art. 7 ust. 1 u.z.t.).

Stosownie do tresci art. 7 ust. 2 u.z.t., nie ma dostatecznych znamion
odrdzniajgcych znak, ktéry stanowi tylko nazwe rodzajowg towaru lub informuje
jedynie o wtasciwosci, jakosci, liczbie, ilosci, masie, cenie, przeznaczeniu,
sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, sktadzie, funkcji lub przydatnosci towaru,
badz inne podobne oznaczenie nie dajgce wystarczajgcych podstaw odrdzniajgcych
pochodzenie towaru. Do takiej kategorii oznaczen nalezy tez zaliczy¢ stowo ,miss”.

Encyklopedyczne znaczenie stowa ,miss”, pomingwszy forme grzecznosciowg
w odniesieniu do kobiety niezameznej w krajach anglosaskich, zwigzane jest
z konkursowym wyborem najpiekniejszej kobiety, jakkolwiek zdarza sie takze
wyroznianie tym mianem przedmiotow (rzeczy). Organizowanie konkursow
pieknosci jest zjawiskiem upowszechnionym. Dziatalnos¢ tego rodzaju przybiera
formy zinstytucjonalizowane, jak i dorazne, przy czym zawsze prowadzi do
jednorazowego efektu finalnego. Centrum uwagi odbiorcow takich konkurséw
(imprez, wybordéw) skierowane jest na osobe predestynowang do zwyciestwa, co
nie moze wywotywac zadnych skojarzen z podmiotem, ktory w nazwie
zarejestrowanego znaku towarowego (ustugowego) umiescit stowo ,miss”. Nalezy
zatem przyjac, ze stowo ,miss” uzyte w nazwie konkursu pieknosci nie ma znamion
odrézniajgcych w rozumieniu art. 7 u.z.t. Uzywajgcy tego stowa, z istoty o
charakterze rodzajowym, nie sprowadza niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd
odbiorcow (widzéw) co do organizatora konkursu. Oznacza to, ze strona pozwana,
ktéra tym stowem postugiwata sie w organizowanych przez siebie konkursach, nie
ponosi wobec strony powodowej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 19 u.z.t.

Niczego w tej ocenie nie zmienia stanowisko Urzedu Patentowego zawarte w
uzasadnieniu decyzji z dnia 24 pazdziernika 1996 r. i sprowadzajgce sie do uznania
podobienstwa znaku ,Miss Warszawy” i znaku ,Miss”. Pomijajgc brak blizszej



motywacji takiego stanowiska, nalezy zauwazy¢, ze nie moze by¢ ono uznane jako
korzystajgce z powagi rzeczy osgdzonej. Powaga rzeczy osgdzonej, jak to wyjasnit
Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 13 stycznia 1998 r., Il CKN 517/97 (OSNC 1998, nr
7-8, poz. 127), nastepuje bowiem tylko przez wyeliminowanie kolizji brzmienia firmy
(nazwy) z zarejestrowanym znakiem towarowym w sentencji orzeczenia sgdowego.
Poglad ten, mimo odmiennosci stanu faktycznego sprawy, w ktorej zostat
wystowiony, jest — wobec zbieznosci przedmiotowej objetego sporem nazewnictwa
— aktualny takze na gruncie stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy.

W literaturze przedmiotu prezentowane jest stanowisko, ze sad jest zwigzany
W procesie 0 naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego ostateczng decyzjg
wydang na podstawie art. 23 u.z.t. Nie wdajac sie jednak w blizsze rozwazania
w tym wzgledzie, nalezy stwierdzi¢, ze moze to dotyczy¢ tylko stanowiska
wyrazonego w tresci samej decyzji, a nie w jej uzasadnieniu, jak to ma miejsce we
wskazanym wyzej przypadku. Motywacja zatem lezgca u podstaw zaréwno wyroku
jak i decyzji administracyjnej, nie moze mie¢ znaczenia prejudycjalnego i nie wigze
sgdu przy rozstrzyganiu innej sprawy.

Z tych wzgledéw kasacja podlegata oddaleniu (art. 3932 k.p.c.).






