Sygn. akt | CK 626/04

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 17 lutego 2005 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczgcy)
SSN Mirostaw Bgczyk

SSN Tadeusz Zyznowski (sprawozdawca)

w sprawie z powddztwa J. G.

przeciwko ,C.(...)" Spétce zo.0. wW.

0 zakazanie naruszania prawa,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 lutego 2005 r., kasacji powoda

od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt VI ACa (...),

oddala kasacje i zasgdza od powoda J. G. na rzecz pozwanej Spotki kwote 540 zt

(piec¢set czterdziesci ztotych) kosztéw procesu za instancje kasacyjna.

Uzasadnienie

Oddalajgc zgdanie powoda J. G. o zaprzestanie dziatan naruszajgcych jego prawo z
rejestracji znaku towarowego ,A.(...)" Sgd Okregowy wskazat, ze powdd uzyskat decyzje
o rejestracji tego znaku w wyniku zgtoszenia dokonanego dnia 13 lutego 1996 r. dla
oznaczania ustug reklamowych i poligraficznych. Jednakze w toku postepowania powdd
nie wykazat, ze uzywa tego znaku w obrocie gospodarczym dla produktow objetych
rejestracjg. Prowadzi on dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ,P.(...)". Strona pozwana

C.(...) Spotka z o.0. jest nadawcyg specjalistycznego programu telewizyjnego pod nazwg



LA.(...)", w ramach ktérego emituje takze reklamy. Wprawdzie brzmienie i tres¢ znaku
towarowego i oznaczenia strony pozwanej sg identyczne, to jednakze sg one uzyte w
innej formie i kolorze czcionek. Zdaniem Sadu Okregowego przecietny odbiorca jest w
stanie odrdzni¢ ustugi reklamowe swiadczone przez pozwang Spétke, od ewentualnych
ustug reklamowych powoda J. G., tym bardziej wtedy, gdy obie strony ujawniajg
przedsiebiorcéw, ktorym swiadczg ustugi opatrzone spornym znakiem. Poniewaz strona
powodowa dowodzita, ze naruszenie jego prawa z rejestracji wskazanego znaku
towarowego nastgpito pod rzgdem poprzednio obowigzujgcej ustawy o znakach
towarowych i byto kontynuowane po wejsciu w zycie prawa wiasnosci przemystowej Sad
Okregowy dokonat oceny zasadnosci zgdania powoda w Swietle obu omawianych ustaw
stwierdzajgc, iz jest ono bezpodstawne. Powyzszg ocene odnidst Sad orzekajacy takze
do wywodow powoda dotyczgcych ochrony na podstawie art. 23 i 24 k.c. oraz ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Oddalajgc — zaskarzonym wyrokiem — apelacje strony powodowej Sad drugiej
instancji wskazat na chwiejno$¢ i brak ostatecznego sprecyzowania przez powoda
podstawy prawnej dochodzonych roszczen; nie podzielit zarzutu naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. i wadliwego ustalenia podstawy faktycznej wyroku. Zdaniem Sgdu Apelacyjnego
powdd jako uprawniony z rejestracji znaku towarowego moze korzysta¢ z ochrony na
podstawie art. 19 i 20 ustawy o znakach towarowych lub art. 10 w zw. z art. 18 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mozna wykluczy¢ takze udzielenia ochrony na
podstawie art. 23 i 24 k.c. jednakze — zdaniem tego Sgdu — prawidtowe ustalenia i
ocena dokonana w postepowaniu pierwszoinstancyjnym, ze powodd nie uzywat znaku
wykluczajg uzyskanie zgdanej przez skarzgcego ochrony.

Kasacje wniost powdd J. G., w ktorej zarzucit naruszenie przepiséw
postepowania tj. art. 233 § 1, 316 oraz 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. wskutek
wadliwej oceny dowoddéw polegajgcej na pominieciu drukéw i etykiet okazanych przez
powoda oraz znajdujgcych sie w aktach sprawy, co doprowadzito do nieprawidtowych
ustalen faktycznych, ze powdd nie prowadzi dziatalnosci reklamowej pod znakiem
LA.(...)". Zarzut naruszenia przepisow prawa materialnego obejmowat art. 315 ust. 2
ustawy prawo wiasnosci przemystowej przez jego niezastosowanie oraz art. 315 ust. 3
tego prawa przez jego btedng wyktadnie i nieprawidtowe zastosowanie przez przyjecie,
ze do ustalonego stanu faktycznego znajdujg zastosowanie przepisy ustawy o znakach
towarowych zamiast art. 296 ust. 1 pkt 2 prawa wilasnosci przemystowej i nie

rozwazenie czy dziatania pozwanej Spoétki mogly wywotaé u czesci wyborcéw



nieprawidtowe skojarzenie pomiedzy uzywanym przez nig znakiem towarowym a
znakiem zarejestrowanym przez powoda.

Wskazujgc na powyzsze skarzgcy wnosit o zmiane zaskarzonego wyroku przez
uwzglednienie powddztwa, ewentualnie o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy
Sadowi nizszej instancji do ponownego rozpoznania.

Strona pozwana C.(...) Sp. z o0.0. wnosita o oddalenie kasacji zasgdzeniem
kosztow procesu za instancje kasacyjng.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Wedtug ustalen poczynionych przez Sgd Okregowy, w catos$ci aprobowanych w
instancji apelacyjnej, uzywanie oznaczenia, z ktérym powdd wigze naruszenie prawa z
rejestracji znaku towarowego miato charakter ciggty i dotyczyto okresu poprzednio
obowigzujgcych przepiséw ustawy o znakach towarowych, jak i obecnie obowigzujgcego
prawa wiasnosci przemystowej. Stosownie do poglagdu wyrazonego w wyroku Sgdu
najwyzszego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (Biuletyn Sgdu najwyzszego Izba
Cywilna 2005, nr 1, s. 47-48) do oceny skutkbw dokonanego po dniu 22 sierpnia 2001 r.
naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje sie przepisy 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.) takze wtedy, gdy prawo
z rejestracji znaku towarowego istniato juz w dniu wejscia w zycie tej ustawy.
Podzielenie tego pogladu przez sktad orzekajgcy czyni zbednym rozwazanie zbiegu
Srodkdw ochrony przewidzianych w kodeksie cywilnym i innych przepisach,
przytoczonych w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia. Skoro Sad Apelacyjny
wyszedt z odmiennych zatozen, to wyrazonego zapatrywania i jego motywacji nie mozna
aprobowac¢ z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu powotanego wyroku z dnia 19
marca 2004 r., IV CK 157/03. Wedlug twierdzen powoda, majgcych uzasadniac
zgtoszony w apelacji zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p., czyn pozwanej Spofki
ma charakter ciggty, a dziatanie rozpoczete przed wejsciem w zycie p.w.p. jest
kontynuowane pod rzgdem tego prawa. Ustalony zatem przez Sady obu instancji stan
faktyczny, obejmujgcy zasadnicze i niezbedne elementy do rozstrzygniecia sprawy,
odpowiada hipotezie powotanego w kasacji art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p., do zastosowania
ktérego jest wystarczajgce, by czyn — wedtug twierdzen powoda — o okreslonych w tym
przepisie znamionach, rozpoczety przed dniem wejscia w zycie p.w.p. byt kontynuowany
po dniu 22 sierpnia 2001 r. Wedtug art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w jego pierwotnym

brzmieniu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (ustugowy — art. 120 ust. 3



pkt 1) podlegato na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku
identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow identycznych lub podobnych, jezeli takie uzywanie spowodowa¢ moze ws$rod
czesci odbiorcéw bfad polegajgcy w szczegdlnosci na skojarzeniu miedzy znakami.

W chwili orzekania przez Sad Apelacyjny (art. 316 § 1 k.p.c.) przepis art. 296 ust.
2 pkt 2 p.w.p., ktérego naruszenie — jak mozna wnioskowac z uzasadnienia kasacji —
zarzuca skarzgcy stanowit, ze naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega
na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego
do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarow identycznych lub
podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje w
szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.
Ochrona uprawnionego z rejestracji znaku towarowego przed konkurentami dotyczy
wprowadzanych na rynek identycznych lub podobnych towaréw (ustug) z uzyciem znaku
identycznego Ilub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego. Ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btad, obejmujgce ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
towarowym zarejestrowanym, nastepuje w obrocie gospodarczym. Przyktadowe, lecz o
charakterze podstawowym sposoby uzywania znaku towarowego (ustugowego)
wymienia art. 154 p.w.p. Wyliczenie to nie jest — jak to juz wskazano — wyczerpujgce, a
wykazanie, ze znak byt eksploatowany takze w innych formach obcigza — stosownie do
reguty wynikajgcej z art. 6 k.c. — powoda. Sgdy obu instanciji ustality, ze powdd J. G. nie
uzywat zarejestrowanego znaku towarowego do ustug reklamowych. Prowadzi on
wytgcznie dziatalnos¢ poligraficzna polegajgcg na wykonywaniu takich produktow jak
kalendarze, plakaty majgce stuzy¢ innym przedsiebiorcom do reklamy ich dziatalnosci.
Odpierajgc zarzuty powoda zgtoszone w apelacji Sad drugiej instancji wskazat, ze
powod takiej dziatalnosci nawet nie rozpoczat. Powyzszych ustalen skarzgcy nie
podwazyt. Uzywanie przez niego znaku — w omawianym zakresie — pozbawione byto
znaczenia gospodarczego. W sSwietle wskazanego art. 154 p.w.p. tylko rzeczywiste
uzywanie znaku w obrocie gospodarczym, czyli poza siedzibg przedsiebiorstwa, co
zwigzane jest z rozpoznawaniem znaku przez konsumentow spetnia wymagania
uzywania w rozumieniu tego przepisu i art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie spetniajg wymagania
przewidzianego w art. 154 p.w.p. czynnosci o charakterze jednorazowym, czy
sporadyczne oderwane od siebie. Skarzgcy nie wykazat podejmowania powtarzajgcych
sie czynnosci w okreslonym zakresie i celu oraz wprowadzenia oznakowanych towarow

(ustug) do obrotu.



Prowadzona przez powoda dziatalnos¢ wytworcza ukierunkowana na wytwarzanie
okreslonych produktéw materialnych w branzy poligraficznej moze by¢ potraktowana
jako dziatalno$¢ ustugowa na rzecz produkcji. Nie sg to czynnosci wigzgce sie z
zaspokajaniem okreslonych potrzeb w dziatalnosci reklamowe;.

Zwalczajgc — z odwotaniem sie do przepisow art. 233 § 1, 316 oraz 328 § 2 w zw.
z art. 391 § 1 k.p.c. powyzsze ustalenia, skarzgcy przytoczyt w kasacji szeroki zakres
przedmiotowy dziatalnosci prowadzonej przez powoda i na tej podstawie dowodzit
wadliwosci tych ustalen. Zgtoszenie po raz pierwszy w instancji kasacyjnej faktéw
majgcych dowodzi¢ zasadnosci powodztwa pomija funkcje skargi kasacyjnej jako srodka
odwotawczego o szczegdélnym znaczeniu, ktéra zostata ograniczona do badania
legalnosci zaskarzonego orzeczenia. W wyniku wniesienia kasacji Sgd Najwyzszy nie
rozpoznaje sprawy (nie jest sgdem meriti), lecz samg skarge kasacyjng, rozstrzygajgc
wytgcznie o jej zasadnosci lub bezzasadnosci na podstawie ustalonego stanu
faktycznego bedgcego podstawg zaskarzonego orzeczenia. Przytoczone w kasacji
twierdzenia nie mogg by¢ oceniane jako podwazajgce ustalenia Sgdu Apelacyjnego,
skoro nie zostaty przedstawione temu Sagdowi do oceny w aspekcie powyzej
przytoczonych przepisow prawa materialnego. Innych wadliwosci moggcych stanowic
podstawe do zakwestionowania dokonanych ustalen — w ramach podstawy kasaciji
przewidzianej — w art. 393" pkt 2 k.p.c. skarzacy nie wykazat. Te niepodwazone
ustalenia faktyczne przesadzajg o niezasadnosci kasacji (art. 393 k.p.c.), ktéra
podlega oddaleniu z zasgdzeniem zgdanych kosztow procesu, za instancje kasacyjng
(art. 393", 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 oraz 98 § 1 i 3 k.p.c. Zaskarzony wyrok
pomimo bftednego uzasadnienia w odniesieniu do wchodzgcej w rachube podstawy
materialno-prawnej w ostatecznym wyniku odpowiada prawu (art. 393'? w zw. z art. 3
ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania cywilnego...
Dz. U. Nr 13, poz. 98).



