Sygn. akt Il CSK 193/06

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2006 .
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Zbigniew Strus (przewodniczacy)
SSN Mirostaw Baczyk

SSN Antoni Gorski (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa ,P.”. Z.D. sp. z 0.0.

przeciwko A.C.

0 zakaz naruszania prawa do znaku towarowego, ochrone przed nieuczciwg
konkurencjg i wydanie bezpodstawnej korzysci majgtkowej

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 21 grudnia 2006 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 8 listopada 2005 r., sygn. akt [...],

oddala skarge kasacyjnga i zasgdza od powoda na rzecz
pozwanego 1800 (jeden tysigc osiemset) zi. zwrotu kosztéw

postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

Powdd, prowadzgcy przedsiebiorstwo ,P.”, jest producentem uznanych na
rynku filetdbw o nazwie [...]. W niniejszej sprawie, po ostatecznym sformutowaniu
roszczen, wnosit o0 nakazanie pozwanemu  zaprzestania  naruszen
zarejestrowanego na jego rzecz pod nr R — [...] prawa do znaku towarowego
stownego [...] oraz do znaku towarowego stowno — graficznego z wyeksponowanym
elementem stowa [...] zarejestrowanego pod nr R — [..], polegajagcych na
oznaczaniu produkowanych przez pozwanego filetow rybnych znakiem towarowym
zawierajgcym stowo [...]. Poza tym powdd Zzgdat nakazania pozwanemu wycofania
ze sprzedazy produktdw oznaczonych wten sposéb, zniszczenia zapasow
opakowan i etykiet, orzeczenia wydania powodowi bezpodstawnie uzyskanych
korzysci z wprowadzenia do obrotu towarow oznaczonych znakiem [...] w kwocie
160.000 zt. lub innej odpowiedniej kwoty, ustalonej na podstawie art. 322 k.p.c.,
zobowigzania pozwanego do wycofania z Urzedu Patentowego zgtoszen znakéw
towarowych z elementem stownym [...] oraz do zamieszczenia na jego koszt w ,R.”
trzykrotnej informacji o naruszeniu prawa powoda do tego znaku towarowego i

przeproszenia za to naruszenie.

Sad Okregowy w K. wyrokiem z dnia 9 marca 2005 r. oddalit powddztwo.
Ustalit, ze po wprowadzeniu przez pozwanego do obrotu przetworéw rybnych z
nazwg zawierajgcg stowo [...], powdd wystosowat do niego pismo z zgdaniem
zaprzestania takiego ich oznakowania. Pozwany po tej interwencji zmienit
kolorystyke etykiety na swoich wyrobach oraz oznakowanie stowne w ten sposaob,
ze wyeksponowat na niej nazwe swojej firmy C., pod ktérg prowadzi dziatalnos¢
gospodarczg, a pod tg nazwg zawart informacje, iz wyroby przyprawione sg sosem
[...], przy czym grafika tego stowa zostata tez zmieniona. W tej sytuacji Sgd uznat,
ze oznakowanie wyrobow pozwanego dostatecznie odréznia sie od wyrobow
powoda zwiaszcza, ze u pozwanego stowo [...] nie zostato uzyte do oznaczenia
nazwy towaru, lecz stanowi informacje, ze wyrob zostat przyprawiony sosem [...].
Te odmiennosci w oznakowaniu towaréw wystarczajgco odrozniajg wyroby
produkowane przez obie strony tak, ze przecietny konsument nie powinien ich

pomyli¢, co jest wystarczajgcg podstawg do oddalenia powddztwa.



Apelacja powoda od tego orzeczenia zostata oddalona przez Sad Apelacyjny
wyrokiem z dnia 8 listopada 2005 r. Sad ten podkreslit, Ze po zmianie etykiety na
wyrobach pozwanego, stowo [...] nie jest w zaden sposdb wyeksponowane i odnosi
sie wyraznie do uzywanego do przyprawiania przetwordéw rybnych sosu. Zaznaczyt
tez, ze zarejestrowany na rzecz powoda znak towarowy odnosi sie do towarow w
klasie 29 i 31, do ktorych nalezg przetwory rybne, a nie sos uzywany przez

pozwanego, co dodatkowo przemawia przeciw uwzglednieniu roszczen powoda.

Wyrok Sadu Apelacyjnego zaskarzyt skargg kasacyjng powdd. Zarzucit
naruszenie przepiséw procesowych, skutkujgcg niewaznos¢ postepowania (art. 379
pkt 2 i 5 k.p.c.) oraz inne uchybienia majgce wptyw na wynik sprawy (art. 321 § 1
k.p.c. w zw. z art. 391, art. 382 i w zw. z art. 380 k.p.c. W podstawie
materialnoprawnej powotat btedng wyktadnie oraz niewtasciwe zastosowanie art.
296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U.

Nr 119, poz. 1117, ze zm.) — dalej jako ,upwp”.

Na tych podstawach wnidst o uchylenie skarzonego wyroku i przekazanie sprawy

do ponownego rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzuty dotyczgce niewaznosci postepowania apelacyjnego, podnoszone
w skardze, dotyczg pozbawienia mozliwosci obrony praw przed Sagdem
Apelacyjnym strony pozwanej, a nie skarzgcego (powoda), co moze nasuwac
watpliwosci, czy w ogdle powdd moze je powotywac (czy ma w tej sytuacji interes
w zaskarzeniu — gravamen). Na to pytanie nalezy odpowiedzie¢ twierdzgco.
W wyroku z dnia 13 lutego 2004 r., IV CK 269/02, LEX nr 151640 Sad Najwyzszy
przyjat, ze skarzgcy moze wskazywac¢ w podstawie kasacji przyczyny niewaznosci
postepowania odnoszgce sie do strony przeciwnej, poniewaz i tak polegatyby one
rozwazeniu, w granicach zaskarzenia, z urzedu przez Sad Najwyzszy. Poza tym,
wedtug tego wyroku, interes skarzgcego wymaga, aby sprawa zostata rozpoznana
przy zachowaniu wszystkich podstawowych wymogdéw proceduralnych, gdyz,
w przypadku niewaznosci postepowania przed sgdem odwotawczym, nie mozna
w przysztosci  wykluczy¢  mozliwosci  wzruszenia  ewentualnego  wyroku

reformatoryjnego, wydanego przez Sad Kasacyjny, na skutek wznowienia



postepowania. Podzielajgc to stanowisko prawne, Sad Najwyzszy nie znajduje
podstaw do stwierdzenia niewaznosci postepowania apelacyjnego w niniejszej
sprawie. Wprawdzie zawiadomienie 0 terminie rozprawy apelacyjnej zostato
wystane rzeczywiscie na adres radcy prawnego E.A., ktéra przestata byC juz
petnomocnikiem strony pozwanej — zamiast na adres jej aktualnego petnomocnika,
ale w odpowiedzi na skarge kasacyjng petnomocnik strony pozwanej oswiadczyt, iz
zostat zawiadomiony telefonicznie przez radce E.A. o przestanym omyikowo na jej
adres zawiadomieniu o terminie rozprawy, na ktorg nie stawit sie z powodow kolizji
z terminem w innej sprawie. Skoro zatem strona pozwana przyznata, ze wiedziata o
terminie rozprawy i wiedza ta pochodzita z wiarygodnego zrédta, konstruowanie w
tym stanie rzeczy zarzutu niewaznosci postepowania z powodu pozbawienia
mozliwosci obrony praw przez pozwanego w instancji apelacyjnej, staje sie
bezprzedmiotowe. Dlatego zarzut skargi kasacyjnej w tym zakresie okazat sie

bezzasadny.

Nie moze tez odnies¢ skutku drugi zarzut procesowy skargi, polegajgcy na
pretensji o pominieciu przez Sad Apelacyjny czesci materiatu dowodowego,
odnoszgcego sie do zadania powoda zakazania pozwanemu naruszania jego
prawa do znaku towarowego salsa do sosow. Wprawdzie trzeba sie zgodzi¢ ze
skarzgcym, iz Sad ten btednie przyjat, Ze powdd nie rozszerzyt przed Sgdem | — gj
Instancji zgdania pozwu, podczas gdy w tresci jego pisma procesowego z dnia
28 grudnia 2004 r. zawarte zostato zgdanie zakazania pozwanemu naruszenia
takze jego prawa do znaku towarowego [...] do soséw, co nalezato potraktowac
jako rozszerzenie zgdania pozwu, ale, wbrew krytyce skargi kasacyjnej, nalezy
stwierdzi¢, ze Sad Apelacyjny nie miat obowigzku zajmowaé sie tym zgdaniem.
Powdd ani nie powotat go bowiem ponownie w apelacji, ani nie zarzucit w niej, ze
roszczenie to zostato bezpodstawnie pominiete przez Sgd Okregowy. Apelacja
w ogole nie podnosita kwestii zwigzanej z tym rozszerzeniem zgdania pozwu przed
Sadem Okregowym, w zwigzku z czym Sad Apelacyjny nie miat nawet mozliwosci
procesowej, aby sie nig zajmowac¢ z urzedu, gdyz zgodnie z art. 378 § 1 k.p.c,,
uprawniony jest do rozpoznania sprawy w granicach apelacji, a z urzedu
obowigzany jest bra¢ pod uwage w granicach zaskarzenia tylko niewaznosc

postepowania. Dlatego tez nieusprawiedliwione sg zarzuty skargi naruszenia art.



321 § 1 w zw. z art. 391 i w zw. z art. 382 k.p.c., co ostatecznie prowadzi do

wniosku, ze nieuzasadniona jest w catosci procesowa podstawa skargi.

Nietrafna jest tez argumentacja zawarta w materialnoprawnej podstawie
skargi kasacyjnej o rzekomym naruszeniu przez Sad Apelacyjny art. 296 ust. 2
upwp. W tym kontekscie nalezy stwierdzi¢, ze spor w niniejszej sprawie da sie
sprowadzi¢ w istocie do rozstrzygniecia czy zmienione przez pozwanego
oznakowanie produkowanych przez niego przetworéw rybnych pozostato
oznakowaniem podobnym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 upwp do
zarejestrowanego znaku towarowego na rzecz powoda. Zgodnie z tym przepisem
zabronione przez ustawe podobienstwo wystepuje, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btgd, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. W doktrynie
I w orzecznictwie podkresla sie koniecznosc¢ catosciowej oceny znaku, czyli oceny
wszechstronnej, obejmujgcej wszystkie jego elementy, gdyz tylko tg droga mozna
wyrobi¢ sobie uzasadniong podstawe do stanowczego stwierdzenia o istnieniu
bgadz o braku podobienstwa znakéw. Dlatego tez analizy tej trzeba dokonywac na
ptaszczyznie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, wyprowadzajgc ogélne
wrazenie, jakie poréwnywane oznaczenia wywierajg na odbiorce towarow
masowych, uosabianego przez tzw. przecietnego konsumenta (por. m.in. wyrok
Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietna 2005 r.,
VI SA/Wa 1336/04, LEX nr 180443, oraz wyroki Sgdu Najwyzszego: z dnia 14 lipca
2005 r., Il CK 33/05, OSNC 2006, nr 6, poz. 105, z dnia 1 lutego 2001 r., | CKN
1128/98, OSNC 2001, nr 9, poz. 136, czy z dnia 8 kwietnia 2003 IV CKN 22/01,
OSP 2004, nr 5, poz. 61). Panuje przy tym zgoda co do tego, ze w stosowanych
oznaczeniach stowno — graficznych najwazniejsze znaczenie ma element stowny,
do ktorego odbiorca przywigzuje szczegolng uwage. Kierujgc sie tymi kryteriami,
Sad Apelacyjny, w Slad za Sgdem Okregowym, dokonat wszechstronnej oceny
znakdéw towarowych, uzywanych na oznaczenie przetworow produkowanych przez
obie strony i przekonujgco wykazat, ze nie ma realnego niebezpieczenstwa
pomylenia pochodzenia towarow oferowanych przez nie do sprzedazy. Produkty
réznig sie zdecydowanie ksztattem opakowan, kolorystykg etykiet, a takze napisami

na nich. Towar pozwanego eksponuje bowiem nazwe firmy ,C.”, a dopiero w



,podtytule” podaje sie informacje, iz produkt w opakowaniu przyprawiony jest
sosem [...], podczas gdy filety powoda nazywajg sie wprost ,[...]", przy czym wyrazy
te sg pisane catkiem inne czcionkg. Wymaga przy tym podkreslenia, ze te roznice
byly postrzegane przez Sad Apelacyjny jako pierwszoplanowe w tym znaczeniu, ze
sg one wystarczajgce do odréznienia pochodzenia towardw i do stwierdzenia, ktory
jest produktem powoda, a ktéry pozwanego. Sad stwierdzit jednocze$nie, ze
réznicuje je réwniez kwalifikacja rodzajowa towardéw, gdyz ryby nalezg do innej
rodzajowo grupy towarow, niz sosy, stuzgce do ich przyprawiania. W skardze
przywigzuje sie do tego ostatniego stwierdzenia Sadu duze znaczenie,
kwestionujgc zasadnos¢ rozrézniania towaréw na podstawie zakwalifikowania ich
do réznych grup rodzajowych. Trzeba niewatpliwie zgodzi¢ sie z tym, ze formalne
zakwalifikowanie produktéw do odmiennej grupy miedzynarodowe] klasyfikacji
towardw i ustug, moze przy ich rozroznianiu petni¢ jedynie funkcje pomocnicza, ale
jednoczes$nie nalezy podkresli¢, ze tak te kwestie ujmowat Sad Apelacyjny, ktory
przynaleznosc¢ sosu i wyrobow rybnych do odmiennych rodzajowo grup towardw
potraktowat jedynie, jako dodatkowy argument za przyjetg oceng, ze pomiedzy
zakwestionowanym oznaczeniem towaréw pozwanego a towarami powoda nie
zachodzi podobienstwo o ktérym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 upwp. Trafno$¢ tej
ostatecznej konkluzji Sgdu przesgdza o bezpodstawnos$ci zarzutu kasacyjnego
naruszenia art. 296 upwp, a w konsekwencji o niezasadnosci catej skargi

kasacyjnej (art. 398 k.p.c.).

Postanowienie o kosztach uzasadnia art. 98 § 1 k.p.c.



