Postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r., Il CSK 343/06

Jezeli miedzy tymi samymi stronami tocza sie przed dwoma polskimi
sadami sprawy, w ktérych powéd wystepuje wobec pozwanego z
identycznymi roszczeniami z tytutu naruszenia praw do identycznych znakéw
towarowych, z ktérych jeden jest chroniony prawem z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na
znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tozsamos¢ roszczen w rozumieniu
art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Sedzia SN Gerard Bieniek (przewodniczgcy, sprawozdawca)
Sedzia SN Antoni Gorski
Sedzia SN Barbara Myszka

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "C.L. & S." AG — K. Szwajcaria
przeciwko "T.", spotce z 0.0. w P. 0 zaniechanie czyndw nieuczciwej konkurenciji i
uzywania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu
11 stycznia 2007 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od postanowienia Sgdu
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2006 r.

oddalit skarge kasacyjng i zasgdzit od strony powodowej na rzecz pozwanej

kwote 5400 zt tytutem kosztéw postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2004 r. powdd "C.L. & S." AG ztozyt w Sgdzie Okregowym
w Poznaniu pozew przeciwko "T.", spétka z 0.0., Zgdajgc zakazania pozwane;j
oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu
czekoladowego produkowanego i wprowadzonego do obrotu przez pozwang,
majgcego charakterystyczny ksztatt siedzgcego zajgczka z postawionymi uszami,
opakowanego w owijke z folii metalizujgcej z wyraznie wyréznionymi rysunkami
nosa, wgsow, oczu oraz ogonka oraz umieszczong na szyi kokardg (zajgczek T.).

Ponadto zgdata zakazania pozwanej uzywania lub umieszczania tego zajgczka lub



jego wizerunku w dokumentach handlowych i reklamie, wycofania znajdujgcych sie
w obrocie zajgczkdw, zniszczenia opakowan, projektéw opakowan oraz matryc,
form i innych urzadzen przeznaczonych bezposrednio do wytwarzania opakowania
zajgczkéw oraz trzykrotnego zamieszczenia w ,R.” i ,G.W.” stosownych oswiadczen
o treéci szczegdtowo sformutowanej w pozwie.

Sad Okregowy wyrokiem z dnia 12 maja 2005 r. uwzglednit powodztwo,
ustalajgc, ze powdd jest spotkg prawa szwajcarskiego, ktéra zajmuje sie produkcjg
wyrobow czekoladowych, w tym m.in. produktu sezonowego, ktérego dotyczy spor,
czyli czekoladowego zajgczka wielkanocnego zwanego ,zajgczkiem L.”, ktérego
powdd przed Swietami Wielkanocnymi dystrybuuje w Polsce od 1997 r. Ksztatt
figurki i wyglad opakowania tego zajgczka jest chroniony na terytorium Polski
znakiem nr (...) na podstawie Porozumienia Madryckiego o miedzynarodowej
rejestracji znakow oraz jest chroniony takze trojwymiarowym wspdlnotowym
znakiem towarowym nr (...). Pozwana jest polskg sp6tkg prawa handlowego, ktéra
prowadzi przedsiebiorstwo zajmujgce sie rowniez produkcjg wyrobow
czekoladowych. W asortymencie jej produktéw znajduje sie sezonowy produkt w
postaci wielkanocnego zajgczka. Zaréwno na rynku niemieckim, jak i polskim rézne
firmy poza stronami sporu sprzedajg w okresie poprzedzajgcym Swieta
Wielkanocne produkty czekoladowe w ksztatcie siedzgcego zajgczka
wielkanocnego. Ustalono, ze zajgczek produkowany przez powoda oraz zajgczek
produkcji pozwanej sg identycznej wielkosci, majg bardzo zblizony ksztatt oraz
forme opakowania. Zajgczki te réznig sie kolorem metalizowane;j folii stuzgcej jako
opakowanie produktu oraz nadrukiem wzorow zdobigcych. Zajgczek strony
powodowej ma na szyi czerwong tasiemke zawigzang w kokardke, na ktérej
zawieszony jest ztoty dzwoneczek, natomiast zajgczek pozwanej ma nadrukowang
kokardke. Na opakowaniach obu produktow widoczny jest czytelny nadruk nazwy
producenta.

Uwzgledniajgc powodztwo Sgd Okregowy stwierdzit, ze pomiedzy produktem
powoda i produktem pozwanej wystepuje tak znaczne podobienstwo zewnetrzne, iz
zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego nabywcy w btad. Uznat, ze dziatanie
pozwanej polegajgce na wprowadzeniu do obrotu handlowego zajgczka T.
wypetnito wszystkie przestanki okreslone w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508

ze zm.).



Rozpoznajgc apelacje pozwanej, Sad Apelacyjny postanowieniem z dnia 8
marca 2006 r. uchylit zaskarzony wyrok, zniost postepowanie przed Sgdem
pierwszej instancji i odrzucit pozew. Wskazat, ze powdd w dniu 22 grudnia 2004 r.
wystgpit przeciwko pozwanej do Sgdu Okregowego w Warszawie z roszczeniem z
tytutu naruszenia przez pozwang prawa powoda z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego Zajgczka L. CTM (...), podajgc jako podstawe prawng art. 9 ust. 1 pkt 6
i art. 9 ust. 2 rozporzadzenia Rady Wspolnoty Europejskiej Nr 40/94 w dniu 22
grudnia 1993 r., natomiast w dniu 27 grudnia 2004 r. wniesiono pozew w niniejszej
sprawie, ktorego zgdania skierowane wobec tej samej pozwanej okreslone sg w
sposob tozsamy, jak w pozwie wniesionym wczesniej do Sgdu Okregowego w
Warszawie. Réznica sprowadza sie jedynie do tego, ze w sprawie rozpoznawanej
przez Sad Okregowy w Warszawie jako podstawg prawng roszczenia wskazano
przepisy prawa wspoélnotowego, a w sprawie niniejszej — przepisy prawa
krajowego. (...)

Powdd zaskarzyt to postanowienie skargg kasacyjng, w ktorej zarzucit
naruszenie art. 199 § 1 pkt 2, art. 386 § 2 w zwigzku z art. 379 pkt 3 oraz art. 321 §
1 k.p.c., a ponadto art. 45 pkt 1 Konstytucji i domagat sie uchylenia zaskarzonego
postanowienia.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Istota zagadnienia prawnego, ktore powstato w niniejszej sprawie, sprowadza
sie do tego, czy zachodzi przedmiotowa tozsamosc¢ roszczen w rozumieniu art. 199
§ 1 pkt 2 k.p.c., jezeli miedzy tymi samymi stronami, przed dwoma polskimi sgdami,
toczg sie dwa odrebne postepowania, w ktérych powdd wystepuje z identycznymi
roszczeniami z tytutu naruszenia praw do identycznych znakéw towarowych, z
ktorych jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy. Sprawa
niniejsza ma charakter wspdélnotowy, poniewaz od rozstrzygniecia, czy znajdujg w
niej zastosowanie przepisy rozporzadzenia Rady Wspélnoty Europejskiej Nr 40/94 z
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE z
1994 r. § 11/1 ze zm.; polskie wydanie specjalne t. 17-1-14b — dalej:
"rozporzgdzenie"), oraz od ustalenia, jak nalezy interpretowacé te przepisy, zalezy
dopuszczalnos¢ zastosowania art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Rozstrzygniecie tej kwestii
wymaga przedstawienia zasad rzgdzacych systemem wspolnotowych znakow

towarowych.



Wstepnie nalezy stwierdzic, ze celem tego systemu jest umozliwienie
uzyskania jednolitej ochrony na znak towarowy na obszarze wszystkich panstw
cztonkowskich Wspdlnoty Europejskiej, na podstawie jednej rejestracji, po
przeprowadzeniu jednolitej procedury rejestracyjnej prowadzonej przez Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego — (Znaki Towarowe i Wzory). System
wspolnotowych znakdéw towarowych opiera sie na nastepujagcych zasadach
autonomii, jednolitosci, koegzystenciji (wspofistnienia) wspdlnotowych i krajowych
znakoéw towarowych, ekwiwalencji (rwnorzednosci) oraz funkcjonalnosci
systemowej.

Zasada autonomii wspodlnotowego znaku towarowego polega na tym, ze jego
skutki okresla sie wytgcznie wedtug rozporzgdzenia. Wspodlnotowy znak towarowy
podlega wtasnej, autonomicznej regulacji; jest ona odrebna od regulacji prawa
krajowego panstw cztonkowskich. Poza przypadkami wyraznie wskazanymi w tresci
rozporzadzenia wytgczone jest stosowanie prawa krajowego do wspolnotowych
znakow towarowych. Dotyczy to takze kwestii procesowych, zgodnie z zasadg
poszanowania autonomii proceduralnej panstw cztonkowskich w tych obszarach, w
ktérych przepisy prawa wspolnotowego nie normujg zasad postepowania w
sprawach, majgcych za przedmiot dochodzenie roszczeh opartych na prawie
wspolnotowym.

Zasada jednolitosci wspolnotowego znaku towarowego polega na tym, ze
prawo do takiego znaku obejmuje cate terytorium Wspdlnoty Europejskiej. Zasada
ta znajduje zastosowanie do powstania, przeniesienia, uznania za wygaste lub
stwierdzenia niewaznosci prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.
Wyijatki od zasady przewiduje m.in. art. 106 i 159a rozporzgdzenia.

Zasada koegzystencji oznacza, ze wspoélnotowy znak towarowy jest chroniony
obok krajowych praw do znakéw towarowych, nie zastepuje krajowych praw i nie
wytgcza ich ochrony. Przedsiebiorcy przystuguje swoboda wyboru ochrony
oznaczenia uzywanego do wyrozniania wprowadzanych do obrotu towardéw.
Przedsiebiorca moze zdecydowac sie na ochrone wspdlnotowg lub ochrone
krajowg lub podwojng ochrone dla tego samego znaku dla tych samych towaréw lub
ustug (Pfizer Ltd and Pfizer International v. Eurofood Link (UK) Ltd [2000] European
Trademark Reports 896). Zasada koegzystencji znajduje zastosowanie takze
wobec innych przepisdw prawa krajowego chronigcych prawa wiasnosci

przemystowej; prawo do znaku wspolnotowego moze podlega¢ ochronie na



podstawie przepiséw prawa krajowego dotyczgcych wzoréw przemystowych, praw
autorskich lub prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Omawiana zasada nie
rozstrzyga jednak kwestii dopuszczalnosci rownolegtego dochodzenia ochrony z
tytutu naruszenia identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego
oraz rozporzgdzenia.

Zasada ekwiwalenciji przewiduje rownowaznosc¢ prawa z rejestracji znaku
wspolnotowego z prawem do znaku krajowego. Prawo do znaku wspdlnotowego
stanowi przeszkode dla rejestracji krajowego znaku towarowego lub podstawe do
jego uniewaznienia. Prawa krajowe do znakéw towarowych z wczesniejszym
pierwszenstwem stanowig przeszkode rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego.

Zasada funkcjonalnosci systemowej polega na uprzywilejowaniu znaku
wspolnotowego przez wzmocnienie jego pozycji w krajowym systemie prawa
znakow towarowych. Stuzy temu zasada pierwszenstwa, zasada senioratu oraz
zasada przeksztatcania. Zgodnie z zasadg pierwszenstwa, zgtaszajgcy znak
wspolnotowy moze powotac sie na wczesniejsze pierwszenstwo ze zgtoszenia
krajowego (art. 29). Stosownie do zasady senioratu uprawiony na podstawie dwoch
systemow prawa znakdéw towarowych moze zrezygnowac z krajowej ochrony i
ograniczy¢ swojg ochrone wytgcznie do ochrony na podstawie systemu prawa
wspolnotowego, powotujgc sie nadal w danym panstwie cztonkowskim na swoje
lepsze pierwszenstwo wynikajgce z wczesniejszego prawa krajowego tak, jakby
prawo to nadal istniato (art. 34 i 35). Zasada przeksztatcenia praw do znakdéw
towarowych zapewnia uzyskanie czesciowej ochrony wspoélnotowego znaku
towarowego, w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej uniewaznienia
tylko w odniesieniu do jednego z panstw cztonkowskich, w tym ze wzgledu na jezyk
obowigzujgcy w tym panstwie. Umozliwia to przeksztatcenie zgtoszenia
wspolnotowego znaku towarowego w zgtoszenie znaku krajowego, skutecznego w
tych panstwach, w ktérych nie zachodzi przeszkoda rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego (art. 108).

Z przedstawionych powyzej zasad wynika, ze krajowe prawo do znaku
towarowego oraz prawo do wspoélnotowego znaku towarowego sg dwoma
odrebnymi tytutami ochronnymi, ktére kreujg dwa rézne, niezalezne od siebie prawa
podmiotowe. Prawa te sg nabywane, chronione, uniewazniane i wygaszane w

odrebnym trybie i mogg by¢ przedmiotem odrebnych umow (np. licencji lub



sprzedazy). Moze to uzasadnia¢ wniosek, ze sprawa o naruszenie prawa do
wspolnotowego znaku towarowego, identycznego do znaku towarowego
chronionego krajowym prawem z rejestracji, toczaca sie miedzy tymi samym
stronami i dotyczgca tego samego zachowania pozwanego, nie jest tozsama pod
wzgledem przedmiotowym w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. ze sporem o
naruszenie prawa ochronnego do identycznego krajowego znaku towarowego; w
jednej sprawie powdd dochodzi roszczen z tytutu naruszenia prawa do
wspolnotowego znaku towarowego, w drugiej zas roszczen z tytutu naruszenia
prawa do krajowego znaku towarowego.

Przyjecie powyzszego stanowiska pocigga za sobg ryzyko wydania
rozbieznych orzeczen w przedmiocie naruszenia identycznych znakéw towarowych,
chronionych réwnolegle krajowym i wspélnotowym tytutem ochronnym. Ryzyko to
eliminujg czesciowo przepisy rozporzgdzenia zawarte w sekcji 1 ,Powodztwa
cywilne na podstawie kilku znakow towarowych" tytutu XI ,Skutki dla
ustawodawstwa panstw cztonkowskich", a w szczegolnosci w art. 105
rozporzadzenia, zatytutowanym ,Powddztwa cywilne rdwnoczesne i sukcesywne na
podstawie wspdlnotowych znakdéw towarowych i krajowych znakéw towarowych".
Przepis ten obejmuje cztery ustepy; ustep 1 znajduje zastosowania do powddztw
réwnoczesnych (rownolegtych), ustepy 2 i 3 dotyczg powddztw sukcesyjnych,
natomiast ustep 4 reguluje zabezpieczenie obu rodzajéw powodztw.

Zgodnie z art. 105 ust 1, ,w przypadku gdy powddztwa o naruszenie
wnoszone sg na tej samej podstawie i miedzy tymi samymi stronami przed sgdami
réznych Panstw Cztonkowskich, jedno na podstawie wspdélnotowego znaku
towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego. sad inny niz sad,
przed ktérym najpierw wytoczono powddztwo, uznaje z urzedu swojg
niewtasciwo$¢, gdy dane znaki towarowe sg identyczne i wazne dla identycznych
towarow lub ustug". Z przepisu tego wynika, ze prawodawca wspolnotowy uznaje
sprawy miedzy tymi samymi stronami o naruszenie identycznego znaku
towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towardow lub ustug, z ktérych jedna
zostata wniesiona na podstawie rozporzgdzenia, a druga na podstawie krajowego
prawa znakéw towarowych, za sprawy o to samo roszczenie, niezaleznie od tego, iz
dotyczg dwdch odrebnie funkcjonujgcych i chronionych praw podmiotowych.
Opierajgc sie na wyktadni jezykowej powotanego przepisu, doktryna wskazuje, ze
stosuje sie go wytgcznie w tych przypadkach, w ktorych réwnoczesne postepowania



na podstawie prawa do znaku wspdélnotowego i prawa do znaku krajowego zostaty
wszczete w réznych panstwach cztonkowskich. A contrario, przepis ten nie znajduje
zastosowania do sytuacji, w ktorej postepowania sgdowe prowadzone sg
réwnolegle przed sgdami tego samego panstwa cztonkowskiego. Kwestia ta
powinna zostac rozstrzygnieta na podstawie przepisow krajowego prawa
procesowego.

Mozna broni¢ pogladu reprezentowanego w skardze kasacyjnej powoda i
traktowac oba postepowania jako sprawy nie o to samo roszczenie. Nie jest to
jednak uzasadnione, nalezy bowiem uznacé, ze rozwazajgc zastosowanie w
niniejszej sprawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., nie mozna abstrahowac od przyjetej
przez prawodawce wspolnotowego w art. 105 ust. 1 rozporzgdzenia kwalifikacji
roszczen z tytutu naruszenia identycznych znakéw towarowych. Skoro prawodawca
wspolnotowy uznat, ze wytoczenie powodztwa przed sad jednego panstwa na
podstawie wspolnotowego znaku towarowego pozbawia mozliwosci rozpoznania
sprawy miedzy tymi samymi stronami o naruszenie prawa do identycznego
krajowego znaku towarowego przez sgd innego panstwa cztonkowskiego,
analogicznie nalezy interpretowac pojecie tozsamosci przedmiotu sporu w
krajowym prawie procesowym. W przeciwnym razie, sgdy panstw cztonkowskich
mogg wydawac rozbiezne rozstrzygniecia w zaleznosci od tego, czy réwnolegte
postepowania toczg sie przed sgdami tego samego panstwa, czy przed sgdami
réznych panstw. Bytoby to sprzeczne z zasadg funkcjonalnosci systemowej oraz
godzitoby w efektywnosé prawa wspaolnotowych znakdéw towarowych.

Poglad, ze sprawy o naruszenie identycznego znaku towarowego nalezy
traktowac jako sprawy o to samo roszczenie, znajduje takze dodatkowo —
przynajmniej czesciowo — potwierdzenie w tresci art. 105 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia.
Zgodnie z art. 105 ust. 2 w oficjalnej polskiej wersji jezykowej, ,sad rozpatrujacy
powddztwo o naruszenie na podstawie wspdélnotowego znaku towarowego oddala
powddztwo, jezeli wydane juz zostato orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym
przedmiocie sporu miedzy tymi samymi stronami na podstawie identycznego znaku
krajowego waznego dla identycznych towardw lub ustug.", natomiast stosownie do
art. 105 ust. 3, ,sad rozpatrujgcy powoddztwo o naruszenie na podstawie krajowego
znaku towarowego, oddala powddztwo, jezeli wydane juz zostato orzeczenie co do

istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu miedzy tymi samymi stronami na



podstawie identycznego wspdélnotowego znaku towarowego waznego dla
identycznych towardéw lub ustug.”

Nalezy przy tym zauwazyc¢, ze poréwnanie polskiej wersji jezykowej z
wersjami w innych jezykach urzedowych wskazuje, iz oficjalne ttumaczenie
rozporzgdzenia odbiega od tresci przepisdéw innych panstw cztonkowskich. Réznica
polega na uzyciu zwrotu ,oddala powodztwo" zamiast ,odrzuca powddztwo”, w
innych wersjach jezykowych uzyto bowiem zwrotéw reject the action, weist die
Klage ab oraz rejette I'action. Poréwnanie réoznych wersji jezykowych ujawnito
réwniez rozbieznosci w przedmiocie rodzaju orzeczenia, ktorego wydanie skutkuje
aktualizacjg obowigzku odrzucenia pozwu. Polska wersja jezykowa mowi o
,orzeczeniu co do istoty sprawy", a pozostate wersje jezykowe postuguijg sie
okresleniami wskazujgcymi na ,prawomocne orzeczenie co do istoty sprawy" (final
judgement on the merits, rechtskréftiges Urteil oraz jugement définitif). Z art. 105
ust 2 i 3 wynika, ze sprawa o naruszenie prawa do wspodlnotowego znaku
towarowego korzysta z powagi rzeczy osgdzonej w tym znaczeniu, ze wydanie
merytorycznego rozstrzygniecia przez jakikolwiek sad jakiegokolwiek panstwa
cztonkowskiego w sprawie o naruszenie okreslonego znaku towarowego miedzy
tymi samymi stronami wytgcza mozliwo$¢ merytorycznego rozpoznania
wytoczonego pdzniej powodztwa o naruszenie prawa do identycznego znaku
towarowego, niezaleznie od tego, czy podstawe prawng powodztwa stanowi
naruszenie prawa do wspoélnotowego, czy krajowego znaku towarowego. Tylko
takie rozwigzanie umozliwia eliminacje ryzyka wydawania sprzecznych ze sobg
orzeczen w przedmiocie naruszenia identycznego znaku towarowego,
zarejestrowanego dla identycznych towardw lub ustug i chronionego jednoczesnie
wspolnotowym i krajowym tytutem ochronnym. Przemawia to za uznaniem
powddztw z tytutu naruszenia identycznego wspodlnotowego i krajowego znaku
towarowego za sprawy o to samo roszczenie.

Nie pozbawia to uprawnionego ochrony prawnej ani nie ogranicza
przystugujgcych mu praw. Roszczenia, z ktérymi na podstawie art. 9
rozporzgdzenia moze wystgpic z tytutu naruszenia prawa do wspolnotowego znaku
towarowego, sg identyczne z roszczeniami z tytutu naruszenia prawa do znaku
towarowego przewidzianymi w art. 296 Prawa wiasnosci przemystowej. Przestanki
naruszenia i zakres ochrony réwniez sg identyczne, zatem uprawniony ze

wspolnotowego i krajowego tytutu ochronnego musi jedynie podja¢ decyzje, czy



bedzie poszukiwat ochrony z tytutu naruszenia przystugujgcego mu prawa na
podstawie przepisow prawa krajowego, czy przepisow prawa wspolnotowego.
Nalezy podkresli¢, ze pojecie tozsamosci przedmiotu sporu w rozumieniu art.
105 rozporzgdzenia rozumiane jest wagsko. Tozsamosc¢ ta zachodzi tylko w
sprawach miedzy tymi samymi stronami, w ktorych podstawg sporu jest naruszenie
identycznego krajowego i wspélnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla
identycznych towarow lub ustug. Jezeli krajowy i wspolnotowy znak towarowy nie sg
identyczne lub jezeli nie zostaty zarejestrowane dla identycznych towardw lub
ustug, zasady te nie znajdujg zastosowania. (...)
Z tych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c. oddalit skarge

kasacyjng, gdyz zaskarzone orzeczenie odpowiada prawu.



