Wyrok z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03

Do oceny skutkéw naruszenia po dniu 22 sierpnia 2001 r. prawa
z rejestracji znaku towarowego stosuje sie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo witasnosci przemystowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze
zm.; jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), takze wtedy, gdy
prawo z rejestracji znaku towarowego istniato w dniu wejscia w zycie tej

ustawy.

Sedzia SN Barbara Myszka (przewodniczgcy, sprawozdawca)
Sedzia SN Jozef Frgckowiak
Sedzia SN Marek Sychowicz

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "Juvena (International)" AGw V. w S.
przeciwko "Juvena" Przedsiebiorstwu Prywatnemu G., spotce jawnej w S.
0 ochrone wtasnosci przemystowej, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilngj
w dniu 19 marca 2004 r. kasacji strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego
w Biatymstoku z dnia 19 listopada 2002 r.

uchylit zaskarzony wyrok i przekazat sprawe Sgdowi Apelacyjnemu
w Biatymstoku do ponownego rozpoznania, pozostawiajgc temu Sgdowi

rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sad Okregowy w Biatymstoku — w czes$ciowym uwzglednieniu powodztwa
spoétki "Juvena (International)" AG z siedzibg w V., skierowanego przeciwko spotce
pod firmg "Juvena", Przedsiebiorstwo Prywatne G., spotka jawna z siedzibg w S. —
wyrokiem z dnia 23 maja 2002 r. nakazat pozwanej zaniechanie uzywania w nazwie
przedsiebiorstwa oznaczenia ,Juvena”, zbieznego z nazwg handlowg powddki, oraz
postugiwania sie oznaczeniem ,Juvena” jako znakiem towarowym w odniesieniu do
produktéw kosmetycznych i perfumeryjnych. Za podstawe orzeczenia Sgd

Okregowy przyjat nastepujgce ustalenia i wnioski.



Powodowa spotka wpisana zostata do rejestru handlowego Kantonu Zurych
w dniu 5 sierpnia 1988 r. jako sukcesorka ujawnionej w tym rejestrze w 1964 r.
spotki "Juvena Produits de Beauté" AG z siedzibg w V. Przedmiotem jej dziatalnosci
jest produkcja i handel produktami kosmetycznymi, ktére od 1968 r. sg
sprzedawane rowniez w Polsce. Produkty te powddka opatruje znakiem towarowym
~Juvena”, zarejestrowanym na jej rzecz w Urzedzie Patentowym w dniu 5 maja
1989r.

Pozwana wpisana zostata do Krajowego Rejestru Sgdowego w dniu 20
kwietnia 2001 r. jako spotka jawna powstata w wyniku przeksztatcenia spotki
cywilnej. Od dnia 1 wrzesnia 1990 r. Walentyna G. i Tadeusz G., na podstawie
wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej z dnia 23 sierpnia 1990 r., prowadzili
dziatalnos¢ w formie spofki cywilnej pod nazwg ,Juvena”, Przedsiebiorstwo
Prywatne, spdtka cywilna — Walentyna G. i Tadeusz G. z siedzibg w S.
Przedmiotem ich dziatalno$ci byta m.in. produkcja i konfekcjonowanie towaréw
w branzy chemiczno-kosmetycznej. W zwigzku z przeksztatceniem tej spotki
w spotke jawng, w Krajowym Rejestrze Sgdowym wpisano pozwang pod firmg
~Juvena” Przedsiebiorstwo, Prywatne G., spétka jawna z siedzibg w S.
Przedmiotem jej dziatalnosci jest m.in. sprzedaz hurtowa perfum i kosmetykow. Na
folderach reklamowych, ulotkach oraz na dokumentach zwigzanych z prowadzong
dziatalno$cig pozwana umieszcza oznaczenie w postaci skrétu "Juvena S.",
pomijajgc pozostate elementy sktadajgce sie na jej petng nazwe.

Przed wystgpieniem z pozwem, ktory zapoczgtkowat postepowanie w sprawie,
powddka wezwata pozwang do zaniechania uzywania w nazwie oraz na
materiatach reklamowych oznaczenia ,Juvena”, jednak pozwana nie
zados$c¢uczynita temu zgdaniu.

Sad Okregowy uznat, ze uzywanie przez pozwang dla oznaczenia
prowadzonego przedsiebiorstwa stowa ,Juvena” stanowi czyn nieuczciwe;j
konkurencji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. —
dalej: ,u.z.n.k.”), stowo to ma bowiem dominujgcy charakter i moze wprowadzi¢
przecietnego konsumenta w bfgd co do tozsamosci z przedsiebiorstwem powaodki, a
zwtaszcza moze sugerowac, ze pozwana ma powigzania kapitatowe z powddkg lub

stanowi jej oddziat na terenie S. Skoro powddka jako pierwsza rozpoczeta uzywanie



w nazwie elementu ,Juvena”, powddztwo o nakazanie pozwanej, aby zaniechata
dalszego uzywania tego elementu, jest uzasadnione.

Zdaniem Sgdu Okregowego, pozwana naruszyta tez wytgczne prawo
uzywania przez powodke znaku towarowego ,Juvena”, wynikajgce z przepiséw art.
1113 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz.
17 ze zm. — dalej: ,u.z.t.”). Bez znaczenia dla takiej oceny pozostajg zarzuty
pozwanej, ze nie produkuje wyrobow z oznaczeniem ,Juvena”, uzywanie bowiem
znaku towarowego — wedtug art. 154 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.; jedn. tekst:
Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. — dalej: ,Pr.w.p.”) — polega takze na jego
umieszczaniu na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towarow do obrotu
czy postugiwaniu sie nim w celu reklamy, a dziatania takie pozwana bezsprzecznie
podejmowata. Mogty one wzbudzaé u potencjalnych klientéw btedne
przesSwiadczenie, ze pozwana jest dystrybutorem renomowanych kosmetykow
produkowanych przez powodke, wobec czego spetnione zostaty przestanki
odpowiedzialnosci okreslone w art. 19 u.z.t. Sgd Okregowy podkreslit, ze
powszechne znaczenie pojecia ,Juvena” nie podwaza jego zdolnosci rejestrowej,
gdyz ma wystarczajgcg zdolnos$¢ odrdzniajgca.

Na skutek apelacji pozwanej Sad Apelacyjny w Biatymstoku wyrokiem z dnia
19 listopada 2002 r. zmienit wyrok Sgdu Okregowego i oddalit powddztwo,
przytaczajgc w uzasadnieniu nastepujgce ustalenia i oceny prawne.

Ochrona wynikajgca z art. 5 u.z.n k. jest ochrong ograniczong warunkiem
posiadania tej samej klienteli, zatem w sytuacji, w ktorej dwa przedsiebiorstwa
dziatajg w réznych miejscowosciach, a ich klientela nie krzyzuje sie, nie moga
wchodzi¢ w gre roszczenia oparte na tym przepisie. Powddka prowadzi dziatalnos¢
na rynkach 165 panstw $wiata i uchodzi za firme renomowang, wobec czego jej
klientela nalezy réwniez do takiego kregu, pozwana dziata natomiast na terenie
wojewodztwa podlaskiego, na rynku majgcym charakter lokalnego. Zgodnie z art. 6
k.c., dowdd dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji obcigzat powodke,
powddka nie przedstawita natomiast konkretnego dowodu, potwierdzajgcego, ze
obie firmy dziatajg w tej samej miejscowos$ci oraz ze ich klientela krzyzuje sie.

W tym stanie rzeczy powddztwo o ochrone oznaczenia przedsiebiorstwa ulega

oddaleniu.



Niezasadne byto tez — zdaniem Sgdu Apelacyjnego — udzielenie powddce
ochrony wynikajgcej z przepiséw art. 11, 13 i 19 u.z.t. na tej podstawie, ze element
nazwy prowadzonego przez pozwang przedsiebiorstwa okazat sie tozsamy
z zarejestrowanym na rzecz powodki znakiem towarowym ,Juvena”. Samo
brzmienie stowa ,Juvena” jest wprawdzie zbiezne, ale jego grafika i barwa sg
odmienne, wobec czego nie moze by¢ mowy o niebezpieczenstwie wprowadzenia
odbiorcow w btgd co do pochodzenia towarow. ,Nie do konnca” uzasadnione jest
ponadto stanowisko, ze strony prowadzg dziatalnos¢ gospodarczg o zbieznym
profilu. Powddka prowadzi przede wszystkim dziatalnos¢ badawczo-rozwojowa,

a jej gtbwnym produktem sg kremy i inne srodki do pielegnaciji skory, pozwana
trudni sie natomiast handlem artykutami chemii gospodarczej, nie wytgczajac
kosmetykow, ale innych niz powddka; sprzedaje np. perfumy ,Wars”, ,Nivea”,
,Bond”. Nie mozna tym samym jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg to towary nalezgce
do tego samego profilu dziatalnosci. Powddka nie przedstawita zresztg dowodu
potwierdzajgcego, ze przecietny odbiorca nie odréznia zarejestrowanego na jej
rzecz znaku towarowego od znaku, ktorym postugiwata sie pozwana w materiatach
reklamowych. Z tych wzgledéw powddztwo o zaniechanie postugiwania sie
oznaczeniem ,Juvena” jako znakiem towarowym ulega oddaleniu.

Sad Apelacyjny podkreslit przy tym, ze Zgdanie powddki, jako uprawnione;j
z tytutu rejestracji znaku towarowego, dokonanej pod rzgdem ustawy z dnia 31
stycznia 1985 r. 0 znakach towarowych, podlega rozpoznaniu na podstawie
przepisow tej ustawy, a wniosek taki wyptywa z art. 315 Pr.w.p.

W kasacji od wyroku Sgdu Apelacyjnego powddka — powotujgc sie na obydwie
podstawy okreslone w art. 393" k.p.c. — wnosita o jego uchylenie i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania. W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej
wskazata na naruszenie przepisow art. 5 u.z.n.k. przez btedng wyktadnie,
polegajgca na uznaniu, ze warunkiem jego zastosowania jest istniejgcy miedzy
stronami stosunek konkurencji i udowodnienie, iz doszto do wprowadzenia aktualnej
klienteli w btgd co do tozsamosci przedsiebiorstwa, art. 3 powotanej ustawy przez
jego niezastosowanie pomimo wykazania interesu w zaniechaniu uzywania
oznaczenia ,Juvena” przez niekonkurencyjnego przedsiebiorce, art. 8 Konwencji
paryskiej o ochronie wtasnos$ci przemystowej w brzmieniu nadanym jej aktem
sztokholmskim (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) przez jego niezastosowanie, mimo ze
jest on przepisem bezposredniego stosowania, a powodka podmiotem



przynaleznym do panstwa bedgcego uczestnikiem tej Konwencji, art. 19 u.z.t. przez
jego niezastosowanie w sytuacji, w ktérej przewidziana w tym przepisie przestanka
podobienstwa znaku zostata wykazana, i wreszcie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez
jego niezastosowanie w odniesieniu do dziatan podejmowanych przez pozwang po
dniu 22 sierpnia 2001 r. W ramach drugiej podstawy postawita natomiast zarzut
obrazy art. 233 § 1 w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c. przez
przekroczenie granic swobodnej oceny dowodow spowodowane pominieciem, przy
ocenie profilu prowadzonej przez strony dziatalnosci, dowodéw z dokumentéw,

w tym wyciggu z rejestru handlowego Kantonu Zurych oraz odpisu z rejestru
znakow towarowych Urzedu Patentowego.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Wobec podniesienia przez skarzgcg zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji
paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej w brzmieniu hadanym jej aktem
sztokholmskim (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 — zatgcznik), rozwazania trzeba
rozpocza¢ od wskazania zasad, na ktérych korzystajg z ochrony w Polsce
oznaczenia zagranicznych przedsiebiorstw. Powotany przepis, stanowigcy, ze
nazwa handlowa bedzie chroniona we wszystkich panstwach bedgcych cztonkami
Zwigzku Ochrony Wtasnosci Przemystowej bez obowigzku zgtoszenia lub
rejestracji, niezaleznie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi czesci znaku
towarowego, nie okresla ani przestanek ochrony oznaczenia przedsiebiorstwa
(,nazwy handlowej”), ani skutkdéw jego naruszenia. Z tej przyczyny nie moze on
stanowi¢ samodzielnej podstawy ochrony oznaczen zagranicznych przedsiebiorstw.
Przepis ten nakazuje chroni¢ oznaczenia przedsiebiorcow przynaleznych do panstw
bedgcych cztonkami Zwigzku Ochrony Wtasnosci Przemystowej, jednak ochrona ta
udzielana jest — z zachowaniem zawartych w nim postanowien — na podstawie
przepisow obowigzujgcych w panstwie udzielajgcym ochrony. W prawie polskim
oznaczenie przedsiebiorstwa jest chronione m.in. przez przepisy ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 5 tej ustawy,
czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze
wprowadzi¢ klientéw w btgd co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy,
godta, skrétu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesniej
uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia przedsiebiorstwa. Jak wskazat Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 7 pazdziernika 1999 r., | CKN 126/98 (OSNC 2000, nr
4, poz. 70), na podstawie przytoczonego przepisu mogg by¢ chronione w Polsce



oznaczenia przedsiebiorstw zagranicznych, jezeli mozliwos¢ takg przewiduje
obowigzujgca Polske umowa miedzynarodowa lub usprawiedliwia jg zasada
wzajemnosci (art. 4 u.z.n.k.); umowg takg jest powotywana Konwencja paryska.
Sad Apelacyjny trafnie zatem uznat, Ze do oceny pierwszego z dochodzonych
roszczen ma zastosowanie art. 5 u.z.n.k.

U podstaw odmowy udzielenia skarzgcej ochrony wynikajgcej z tego przepisu
legta konstatacja, ze strony nie dziatajg w tej samej miejscowosci, ze prowadzone
przez skarzgcg przedsiebiorstwo ,uchodzi za firme renomowang” i wreszcie, ze
skarzgca nie przedstawita zadnego dowodu, ktory potwierdzitby, ze przecietny klient
zostat w jakikolwiek sposob wprowadzony w btgd co do tozsamosci
przedsiebiorstwa wskutek uzycia przez pozwang oznaczenia z wyrdznikiem
~Juvena’.

Przytoczone argumenty pozwalajg przyjac, ze przystugujgce powddce
pierwszenstwo uzywania, zgodnie z prawem, oznaczenia ,Juvena”, decydujgce —
w Swietle aprobowanego przez doktryne orzecznictwa (zob. wyroki Sgdu
Najwyzszego: z dnia 7 marca 1997 r., Il CKN 70/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 113
i z dnia 7 pazdziernika 1999 r., | CKN 126/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 70) —

0 udzieleniu ochrony na podstawie art. 5 u.z.n.k. nie budzito watpliwosci Sgdu
Apelacyjnego. Nie nasuwata tez watpliwosci moc dystynktywna tego oznaczenia,
nie zostat jedynie spetniony warunek, ze oznaczenie to moze wprowadzi¢ klientow
w btgd co do tozsamosci przedsiebiorstwa.

Z art. 5 u.z.n.k. wynika, Ze oznaczenie przedsigbiorstwa przez uzycie ,firmy,
nazwy, godtfa, skrotu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesniej
uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa” jest
niedozwolone tylko wtedy, gdy moze wprowadzi¢ klientow w btad co do jego
tozsamosci. Jak trafnie podniesiono w kasacji, w przepisie tym jest mowa
o0 mozliwosci wprowadzenia klientow w btgd bez wzgledu na to, czy wypadki takie
miaty rzeczywiscie miejsce. Oznacza to, ze o udzieleniu ochrony decyduje sama
mozliwos¢, a wiec potencjalne niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad, nie zas —
jak uznat Sgd Apelacyjny — przedstawienie dowodu wystgpienia takich zdarzen.

Analiza przytoczonych przez Sad Apelacyjny argumentdéw prowadzi do
wniosku, ze w ocenie tego Sgdu niebezpieczenstwo wprowadzenia klientow w btgd
zachodzi w sytuacji, gdy oba przedsiebiorstwa dziatajg w tej samej miejscowosci
I adresujg swojg oferte do scisle okreslonej kategorii nabywcéw danego rodzaju



dobr. Przyjete kryteria nawigzujg do bardzo wasko pojmowanego stosunku
konkurenciji. Zaciesnienie ochrony oznaczenia przedsiebiorstwa, przewidzianej art.
5 u.z.n.k., jedynie do wypadkdw, w ktérych podstawg wnioskowania o mozliwosci
wprowadzenia klientéw w btad co do tozsamosci przedsiebiorstw bytyby kryteria
wskazane przez Sad Apelacyjny w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, nie
znajduje oparcia w tresci analizowanego przepisu. Ryzyko wprowadzenia klientéw
w biad, o ktérym mowa, nie jest bowiem wytgczone, jak trafnie zauwaza sie

w doktrynie, nawet w sytuaciji, w ktérej przedsiebiorstwa nie dziatajg na tym samym
obszarze i w tej samej lub podobnej sferze produkcji, ustug czy handlu. Z ustalen
przyjetych za podstawe zaskarzonego wyroku wynika, ze skarzgca, ktora dziata na
rynkach 165 panstw, uzywa oznaczenia ,Juvena” na obszarze Polski. Nie wiadomo,
na jakiej podstawie Sgd Apelacyjny przyjat, ze dziatalno$¢ pozwanej ogranicza sie
do rynku lokalnego obejmujgcego wojewddztwo podlaskie, i dlaczego wykluczyt
krzyzowanie sie klienteli stron nawet na terenie tak okreslonego rynku.

Z powyzszych wzgledéw podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. 5
u.z.n.k. jest usprawiedliwiony.

Wobec wskazania przez skarzgcg rownoczesnie na naruszenie art. 3 u.z.n.k.,
trzeba dodac, ze przepis ten moze stanowi¢ podstawe udzielenia ochrony
w wypadku takiego naruszenia oznaczenia przedsiebiorstwa, ktore nie stwarza
niebezpieczenstwa wprowadzenia klientow w btgd, niemniej narusza interes
uprawnionego przedsiebiorcy. Jego zastosowanie wymaga wykazania, po pierwsze,
interesu uprawnionego przedsiebiorcy w tym, aby inny przedsiebiorca nie uzywat
jego oznaczenia i po drugie, naruszenia dobrych obyczajow.

Rozwazania dotyczgce drugiego z dochodzonych roszczen rozpoczac trzeba
od rozstrzygniecia podniesionego przez skarzgcg zagadnienia intertemporalnego,
gdyz stan rzeczy istniejgcy w chwili zamkniecia rozprawy (art. 316 § 1 w zwigzku
z art. 391 § 1 k.p.c.) obejmuje nie tylko okolicznosci faktyczne rozpoznawane;j
sprawy, lecz takze obowigzujgce przepisy, moggce stanowi¢ podstawe
rozstrzygniecia.

W dniu 22 sierpnia 2001 r. weszta w zycie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wtasnosci przemystowej i z tym dniem utracita moc ustawa z dnia 31
stycznia 1985 r. 0 znakach towarowych. Istotny dla rozstrzygniecia rozwazanego
zagadnienia art. 315 Pr.w.p. stanowit, ze ,prawa w zakresie... znakow

towarowych..., istniejgce w dniu wejscia w zycie ustawy, pozostajg w mocy. Do



praw tych stosuje sie przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego dziatu nie
stanowig inaczej” (ust. 1). ,Do stosunkow prawnych powstatych przed dniem
wejscia w zycie ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe” (ust. 2).

Wyktadnia przytoczonych przepiséw — na co trafnie zwrécono juz uwage
w doktrynie — nie moze prowadzi¢ do wniosku, ze przepisy dotychczasowe (tzn.
przepisy ustawy o znakach towarowych) stosuje sie takze do oceny skutkow
prawnych zdarzen, ktére miaty miejsce po dniu 22 sierpnia 2001 r., wniosek taki
bytby bowiem sprzeczny z ogélnymi regutami prawa intertemporalnego. Zawarte
w art. 315 ust. 1 zdanie drugie Pr.w.p. wskazanie rozumie¢ trzeba w ten sposoéb, ze
przepisy ustawy o znakach towarowych stosuje sie do oceny skutkdéw zdarzen
prawnych, majgcych miejsce w czasie ich obowigzywania, natomiast skutki zdarzen
prawnych, ktore nastgpity po dniu 22 sierpnia 2001 r., podlega¢ powinny ocenie na
podstawie przepiséw Prawa wtasnosci przemystowej takze wtedy, gdy dotyczyty
praw juz istniejgcych. Uwzglednienie zasad ogdolnych prawa miedzyczasowego
prowadzi zatem do wniosku, ze do oceny skutkow naruszenia prawa dokonanego
po dniu 22 sierpnia 2001 r. stosowac nalezy przepisy Prawa wtasnosci
przemystowej. Trzeba dodaé, ze odmienne rozstrzygniecie rozwazanego
zagadnienia miedzyczasowego prowadzitoby do niczym nieusprawiedliwionego
zroznicowania po dniu 22 sierpnia 2001 r. statusu uprawnionych z tytutu rejestracji
znakow towarowych, zwtaszcza do zréznicowania zakresu udzielanej ochrony
prawnej.

Jak trafnie zauwazyta skarzaca, z dniem 22 sierpnia 2001 r. ulegta
wzmocnieniu ochrona renomowanych znakéw towarowych. Wedtug art. 296 ust. 2
pkt 3 Pr.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega bowiem
takze na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub
podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu
do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajgcemu
nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru bgdz renomy
znaku wczesniejszego.

Sad Apelacyjny, wychodzac z zatozenia, ze zgdanie powodki — jako
uprawnionej z tytutu rejestracji znaku towarowego uzyskanej przed dniem 22
sierpnia 2001 r. — podlega ocenie takze po tym dniu w $wietle przepiséw ustawy
0 znakach towarowych, w ogdle nie rozwazat, czy spetnione zostaty przestanki
okreslone w przytoczonym przepisie. Do zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.



jest wystarczajgce, by czyn o okreslonych w nim znamionach rozpoczety przed jego
wejsciem w zycie byt kontynuowany po dniu 22 sierpnia 2001 r. Dotyczy to takze
pozostatych okreslonych w art. 296 ust. 2 Pr.w.p. sposobdw naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy.

Zgodzi¢ trzeba sie z takze z zarzutami skarzgcej, ze dokonana przez Sad
Apelacyjny ocena zgdania przez pryzmat art. 19 u.z.t., w ktérym — podobnie jak
w art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. — byta mowa o podobienstwie oznaczen i towarow
oraz o mozliwosci wprowadzenia odbiorcéw w btad, nasuwa uzasadnione
zastrzezenia. Spetnienie przewidzianej w tym przepisie przestanki
niebezpieczenstwa nie byto — wbrew odmiennemu poglgdowi Sgdu Apelacyjnego —
uzaleznione od przedstawienia dowodu potwierdzajgcego, ze wypadki takie
rzeczywiscie miaty miejsce.

Wyprowadzajgc wniosek o braku takiego ryzyka z analizy podobienstwa
poréwnywanych oznaczen i towarow, Sad Apelacyjny pominagt wymagane kryteria
oceny, a ponadto przyjat za jej podstawe ustalenia faktyczne, ktére — jak trafnie
zarzucita skarzgca — poczynione zostaty z naruszeniem art. 233 § 1 i art. 382 k.p.c.,
tylko wybidrczo bowiem wskazat na wynikajgcy z zebranego materiatu dowodowego
przedmiot dziatalno$ci stron i rodzaj oferowanych towaréw.

Jesli chodzi o ocene podobienstwa oznaczen, to powinna by¢ ona
dokonywana jednoczes$nie w trzech ptaszczyznach: fonetycznej, wizualnej
i znaczeniowej, natomiast Sgd Apelacyjny ograniczyt sie jedynie do wskazania na
odmienng grafike uzywanego przez pozwang oznaczenia, pomijajgc pozostate
kryteria, w szczegolnosci bezsporng okoliczno$¢, ze w oznaczeniu uzywanym przez
pozwang doszto do petnego przyswojenia warstwy stownej znaku zarejestrowanego
na rzecz skarzacej.

Z przytoczonych wyzej powodéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 3932 § 1
k.p.c. uchylit zaskarzony wyrok i przekazat sprawe do ponownego rozpoznania,
postanawiajgc o kosztach postepowania kasacyjnego (art. 108 § 2 w zwigzku z art.
393Y¥ k.p.c.).



