Sygn. akt IV CK 446/04

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 13 stycznia 2005 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Jan Goérowski (przewodniczgcy)
SSN Maria Grzelka

SSN Tadeusz Zyznowski (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa Przedsiebiorstwa Wielobranzowego "T.(...)" SAw G.

przeciwko "R.(...)" Spoice zo. 0. w W.

0 zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego i odszkodowanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 stycznia 2005 r.,

kasacji strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 19 marca 2004 r., sygn.
akt | ACa (...),

oddala kasacje.

Uzasadnienie

Powotujgc sie na art. 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach
towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) powodowe Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
.T.(...)” S.A. wnosita o0 zakazanie stronie pozwanej ,R.(...)” Spotka z 0.0. korzystania z
oznaczenia ,V.(...)” i naruszania prawa z rejestracji tego znaku przez zaniechanie
dzialah naruszajgcych prawo 2z rejestracji, usuniecia skutkéw naruszenia oraz

naprawienia wyrzgdzonej szkody w wysokosci 800.000 zt z ustawowymi odsetkami.



Wyrokiem nazwanym wstepnym, ktorego tres¢ zdaniem Sadu Apelacyjnego -
odpowiada przestankom uzasadniajgcym wydanie wyroku czesciowego, Sad pierwszej
instancji nakazat pozwanej ,R.(...)” Sp. z 0.0. zaprzestanie korzystania z oznaczenia
,V.(...)” i oznaczeh podobnych, przez zaniechanie opatrywania tym znakiem ,Skweréw
handlowych” oraz innych budowli i urzadzen, dokumentacji handlowej, wprowadzania do
obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem a takze postugiwania sie nim w srodkach
masowego przekazu w celu reklamy, bgdz publikacji materiatdw prasowych, usuniecie
znaku towarowego ,V.(...)"” ze wszystkich ,Skweréw handlowych”, innych budowli,
urzadzen, towardow idokumentacji handlowej, bedgcej w jego dyspozycji oraz
opublikowanie na koszt pozwanego oswiadczenia w dziennikach ,R.(...)", ,G.(...)"
i ,Gazeta P.(...)", zamieszczenie ogtoszenia o tresci ustalonej w tym wyroku
a stwierdzajgcego, ze osiedlowe centra handlowe oznaczane przez strone pozwang
,V.(...) skwer handlowy” i reklama tych obiektow z uzyciem znaku towarowego ,V.(...)"
prowadzone byty z naruszeniem znaku towarowego strony powodowej ,V.(...)".

Jako podstawe faktyczng tego rozstrzygniecia Sagd Okregowy przytoczyt ustalenia
z ktorych wynika, ze w uwzglednieniu zgtoszenia z 9 grudnia 1994 r. powodowa Spodtka
uzyskata dnia 5 wrzednia 2000 r. decyzje o rejestracji znaku towarowego ,V.(...)”
przeznaczonego do oznaczania: ustug zwigzanych z prowadzeniem sklepu lub sieci
sklepow detalicznych, artykutbw chemii gospodarczej, sprzetu gospodarstwa
domowego, odziezy, artykutow spozywczych, srodkow wybielajgcych i innych substancji
stosowanych w praniu, srodkéw czyszczgcych, perfumeryjnych, kosmetykow, ptynow do
pielegnacji wtoséw, przyboréw kuchennych i gospodarstwa domowego, przyborow
toaletowych oraz licznych produktéw spozywczych, zbozowych, piekarskich i napojéw.
Powodowa Spotka prowadzi dziatalnos¢ w branzy spozywczej w dziewieciu sklepach w
tym pieciu na terenie G. i w jednym sklepie w B., ktéry po otwarciu byt jednoznacznie
utozsamiany z dziatalno$cig gospodarczg prowadzong przez pozwang Spotke, ktéra
administruje piecioma centrami handlowymi. Dla swojej dziatalnosci strona pozwana
uzywa od 2000 r. oznaczenia ,Skwer handlowy V.(...)", ktére jest umieszczane na
szyldach i w reklamach prasowej oraz internetowej centréw handlowych. Od sierpnia
2000 r. pozwana oczekuje na rejestracje dwoch znakéw towardw tj. stownego i stowno-
graficznego w brzmieniu ,V.(...) skwer handlowy” oraz ,Skwer V.(...)".

Strona pozwana, bedac firmg developerska, buduje sie¢ komplekséw handlowo-
ustugowych o nazwie ,V.(...) skwer handlowy”. W zaleznosci od warunkow lokalnych w

miejscowym skwerze V.(...) znajdujg sie: supermarket, sklep detaliczny lub delikatesy.



Takie skwery handlowe V.(...) kolejno zostaty otwarte w t., B., T., I, G. a nowe
inwestycje planowane sg prawie we wszystkich wiekszych miastach w tym w W., W, K,
0., S., J. i P.. Strony konkurujg na rynku sprzedazy detalicznej poniewaz wynajmowane
przez strone pozwang centra handlowe, oznaczone sg znakiem ,V.(...). Sprzedaz - w
ocenie Sgdow obu instancji — odbywa sie w warunkach jednoznacznie sugerujacych, ze
pozwana prowadzi dziatalnos¢ tozsamg z dziatalnoscig strony powodowej. ,Skwer
handlowy V.(...)” wskazuje na dziatalnos¢ handlowg a nie developerskg. Uzywane
oznaczenie jest nakierowane i oddziatywuje na te samg grupe klientow, nabywcéw dobr
konsumpcyjnych. Dlatego jest prezentowany przez umieszczanie go na budynkach
centrow handlowych, co wskazuje, ze tak eksponowane oznaczenie nie jest skierowane
do nabywcow ustug developerskich. Analiza poszczegdlnych elementéw oznaczen
uzywanych przez pozwang i zarejestrowanego znaku towarowego w ptaszczyznach
wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej wskazuje - jak stwierdzity Sgdu obu instancji - ze
stowa handlowy i skwer pozbawione sg znamion odrézniajgcych a dominujacym dla
kazdego odbiorcy jest stowo V.(...).

Kasacje ztozyta pozwana ,R.(...)” Spoétka z o.0.

Skarzgca zarzucita naruszenie przepisdw postepowania , a mianowicie:

al art. 378 § 1 k.p.c., art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 380 §
1, 2 i3 k.p.c. i art.. 354 k.p.c. poprzez rozpoznanie przez Sgd Apelacyjny apelacji od
wyroku czesciowego Sgdu Okregowego w T., podczas gdy Sad Okregowy w T. wydat
wyrok wstepny i od wyroku wstepnego apelowat pozwany, a brak jest rozstrzygniecia o
sprostowaniu wyroku Sagdu | instancji wtym zakresie i brak jest podstaw do
sprostowania tegoz wyroku, jak rowniez nie jest to dopuszczalne, ktére to uchybienie
mogto miec istotny wptyw na wynik sprawy, gdyz Sad Apelacyjny z uwagi na powyzsze
naruszenia przepisOw postepowania nie rozpoznat srodka zaskarzenia wniesionego
przez pozwanego i pomingt zgtoszony przez p ozwanego w apelacji zarzut naruszenia
przez Sgd Okregowy przepisu art. 318 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku wstepnego
0 niedopuszczalnosci tresci.

b) art. 378 § 1 k.p.c. i art. 382 k.p.c. poprzez pominiecie zgtoszonego przez
pozwanego w pismie procesowym z dnia 30 kwietnia 2003 r. zarzutu naruszenia przez
Sad Okregowy przepisu art. 318 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku wstepnego o
niedopuszczalnej tresci, ktore to uchybienie mogto miec¢ istotny wptyw na wynik sprawy,
gdyz rozwazenie przez Sad Apelacyjny powyzszego zarzutu pozwanego mogto



skutkowaé uchyleniem wyroku Sgdu Okregowego, a zaskarzone orzeczenie stwarza
jedynie pozory przeprowadzenia kontroli instancyjnej przez Sad drugiej instanciji.

c) art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez niewskazanie
w uzasadnieniu wyroku powodow nieuwzglednienia zarzutdow naruszenia prawa
materialnego (art. 19 i 20 ustawy o znakach towarowych) zgtoszonych przez pozwanego
w apelacji oraz brak rozwazan zasadnosci powyzszych zarzutow w Swietle
obowigzujgcego prawa oraz wymienia przyczyn, dla ktorych nie mogly by¢
uwzglednione, ktore to uchybienie mogto miec istotny wptyw na wynik sprawy, gdyz z
treSci uzasadnienia Sgdu Apelacyjnego wynika, iz nie dokonat on samodzielnych
rozwazan podstawy prawnej powodztwa, a poczynienie takich rozwazan mogto
doprowadzi¢ do odmiennego rozstrzygniecia sprawy, podczas gdy brak tych rozwazan
skutkuje tym, ze wyrok Sagdu Apelacyjnego uchyla sie kontroli instancyjnej w tym
zakresie,

d) art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez uznanie, iz nie zachodzg w niniejszej sprawie
podstawy do zawieszenia postepowania, ktdre to uchybienie mogto miec istotny wptyw
na wynik sprawy, gdyz rozstrzygniecie postepowania rejestrowego toczgcego sie z
wniosku pozwanego, dotyczacego zgtoszenia do Urzedu Patentowego znaku
towarowego ,Skwer handlowy V.(...)", ma istotny wptyw dla ustalenia zgodnosci z
prawem uzywania znaku przez pozwanego i oceny czy uzywanie przez pozwanego
znaku towarowego narusza prawa powoda wynikajgce z rejestracji znaku towarowego
,V.(...)", a w konsekwencji dla oceny zasadnosci powddztwa,

e) art. 233 § 1 k.p.c. wzw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 382 k.p.c., poprzez dowolng,
razgco wadliwg i oczywiscie btedng ocene materialu dowodowego, polegajgcg na
nieuwzglednieniu wszystkich dowodoéw przeprowadzonych w postepowaniu. Poprzez
pominiecie wskazanych w apelacji pozwanego dowodow Sad Il instancji razgco naruszyt
zasady oceny wiarygodnosci i mocy dowoddéw. Wskazane naruszenie przepisow
proceduralnych mogto mie¢ istotny wptyw na rozstrzygniecie sprawy. Uwzglednienie
wskazanych przez pozwanego dowodow miato istotne znaczenie dla ustalenia istnienia
jednej z wymienionych w art. 19 ustawy o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985
r. (Dz. U. 21985 r. Nr 5, poz. 7 z pdézn. zm.) przestanek uznania, iz doszlo do
naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, a mianowicie przestanki mozliwosci
wprowadzenia odbiorcow w btgd, co do pochodzenia towardow lub ustug.

Nadto skarzgca Spotka zarzucita obraze przepiséw prawa materialnego, poprzez

jego niewtasciwe zastosowanie, a mianowicie:



al przepisu art. 19 ustawy o znakach towarowych poprzez przyjecie, iz uzywanie
znaku towarowego podobnego do znaku zarejestrowanego, dla ustug odmiennych
stanowi naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Wskazujgc na powyzsze
pozwana wnosita o: uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania lub uchylenie zaskarzonego wyroku i wyroku wstepnego Sadu
Okregowego w T. z dnia 10 marca 2003 r., sygn. akt VI GC (...) i przekazanie sprawy
Sadowi pierwszej instancji do ponownego jej rozpoznania oraz rozstrzygniecia o
kosztach postepowania, ewentualnie o zmiane zaskarzonego wyroku i oddalenie
powoddztwa z zasadzeniem na rzecz strony pozwanej kosztéw procesu wedtug norm
przepisanych.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Bezspornym jest, ze powodowe Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,T.(...)” jako
uprawniony z rejestracji znaku towarowego V.(...) z pierwszenstwem od 9 grudnia 1994
r. nabyto wytgczne prawo uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym na terytorium
catego panstwa dla towaréw objetych rejestracjg (art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1985
r. o znakach towarowych — Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Rejestracjg tego znaku
towarowego V.(...) zostaly objete ustugi zwigzane z prowadzeniem sklepu lub sieci
sklepéw z artykutami spozywczymi i przemystowymi. Bezspornym jest, Zze pozwana
Spétka R.(...)" postuguje sie oznaczeniem ,V.(...) Skwer Handlowy”. Jak stwierdzit J. G.
b. prezes tej Spotkki zajmowata sie ona budowaniem centréw handlowych
i zarzgdzaniem nimi. Na wizytowkach firmy prezes J. G. uzywat oznaczenia ,V.(...)
Skwer Handlowy”. Nadto autentycznosci dokumentow i wiarygodnosci opinii biegtych M.
R. oraz J. C. a takze dowoddw z zeznan licznych swiadkéw nie podwazyta skarzgca
Spoétka w toku postepowania ani tez w kasacji. Juz w odpowiedzi na pozew strona
pozwana wskazata, ze swoje centra handlowo-ustugowe nazwata ,Skwer handlowy
V.(...)”. Takimi oznaczeniami postugiwata sie w kolejnych obiektach handlowych.
Przytoczone oznaczenia — jak to trafnie i obszernie przytoczyty Sgdu obu instancji -
zawierajg elementy nieodrdzniajgce (skwer handlowy) i odrézniajgce V.(...). O zdolnosci
odrozniajgcej rozstrzyga, co takze trafnie zostalo uzasadnione w kwestionowanym
orzeczeniu, ten dominujgcy element wyrdzniajgcy. Prawidtowa i wyczerpujgca
argumentacja Sgdow obu instancji nie wymaga jej przytaczania i powtarzania. Nie
kwestionowanym a ugruntowanym jest zapatrywanie stwierdzajgce, ze dla przecietnego
nabywcy decydujgce znaczenie ma zbiezny element obu ocenianych oznaczen - V.(...).

W literaturze przedmiotu i orzecznictwie podkre$la sie, ze jest to usprawiedliwione z



psychologicznego punktu widzenia, poniewaz nabywca zachowuje z reguty w pamieci
jedynie ogdlny zarys interesujgcego go oznaczenia a przy dokonywaniu wyboru kieruje
sie przewodnimi elementami oznaczenia, pomijajgc inne drobne rozbieznosci.
Niewatpliwym jest, ze na dominujgcym elemencie V.(...) skupia sie sita intensywnosc¢
przyciggania oraz cechuje go tatwos¢ co do zdolnosci a takze mozliwosci przyswajania.
Oceny przestanek i zachowan zakazanych osobom trzecim (art. 19120 ustawy o
znakach towarowych) dokonuje sie, co trafnie takze wskazaty Sgady obu instancji, z
punktu widzenia przecietnego odbiorcy towaréw (ustug). Dazeniu ustawodawcy do
realizacji w orzecznictwie sgdow kierunku majgcego zapewni¢ ochrone zdrowej
konkurencji i eliminacje innych niepozgdanych zachowan sprzyja zapewnienie
konsumentowi rzetelnej i obiektywnej informacji o przedsiebiorcy i jego towarze.
Zrozumiata i niezakiécona informacja zapewnia konsumentowi mozliwos¢ dokonywania
przez niego niezaktéconego i racjonalnego wyboru.

Orzecznictwo sgdowe, w tym takze kwestionowane, lecz prawidtowe i zasadne
rozstrzygniecie zapadte w rozpoznawanej sprawie, jest jednym z istotnych instrumentow
regulujgcych dziatalnos¢ wolnego rynku, zapewniajgcych jego przejrzystosc¢, ochrone
pozycji konsumenta, a takze intereséw przedsiebiorcow. Wbrew wywodom kasacji
zadna z powotanych podstaw z art. 393" k.p.c. nie zostata wykazana. W mysl art. 316 §
1 k.p.c. sad wydaje wyrok, biorgc za podstawe stan rzeczy istniejgcy w chwili
zamkniecia rozprawy. Przez stan rzeczy nalezy rozumieé¢ ustalenia faktyczne i
obowigzujgcy stan prawny, ktory zostat uwzgledniony w zaskarzonym orzeczeniu.

Nie istnialy uzasadnione podstawy (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.) do wstrzymania
postepowania w tej sprawie az do wyczerpania procedury przed Urzedem Patentowym i
sgdem administracyjnym zwigzanej ze zgtoszonymi przez pozwang Spotke znakami
towarowymi do rejestracji.

Kasacja jako $rodek odwotawczy o szczegdlnym znaczeniu zostata ograniczona
do badania legalnosci zaskarzonego orzeczenia. W nastepstwie wniesienia kasacji Sad
Najwyzszy nie rozpoznaje juz sprawy (nie jest sadem meriti), lecz skarge kasacyjna,
rozstrzygajgc o jej zasadnosci, bgdz bezzasadnosci na podstawie stanu faktycznego,
bedacego podstawg zaskarzonego orzeczenia. Dlatego Sgd Najwyzszy nie rozpatrywat
przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu kasacyjnym dokumentéw majgcych
dowodzi¢ zasadnos$ci kasacji strony pozwane;.

Zgodnie z art. 318 § 1 k.p.c. sgd, uznajgc roszczenie za usprawiedliwione

w zasadzie, moze wyda¢ wyrok wstepny, tylko co do samej zasady, co do spornej zas



wysokosci zagdania — zarzadzi¢ dalszg rozprawe, badz jej odroczenie. W tresci
powotfanego przepisu art. 318 § 1 k.p.c. zasadzie roszczenia przeciwstawiono wysokosc¢
zgdania. Wyrok wstepny powinien dotyczy¢ samej zasady odpowiedzialnosci, tj.
rozstrzygacC o istnieniu konkretnego stosunku prawnego lub prawa, z ktérego wynika
dochodzone roszczenie. Przez pojecie ,zadanie usprawiedliwione w zasadzie” nalezy
rozumie¢ istnienie pomiedzy stronami procesu stosunku prawnego uzasadniajgcego
uwzglednienie powddztwa. Wyrok Sgdu Okregowego zostat btednie nazwany wyrokiem
wstepnym, na co trafnie zwrécit uwage Sad Apelacyjny stwierdzajac, ze kwestionowany
w apelacji wyrok zawiera elementy przesgdzajgce o jego istocie i bycie jako wyroku
czesciowego (art. 317 k.p.c.). Powyzsze uchybienie jest poddane w instancji kasacyjne;j
kontroli w aspekcie wptywu tego uchybienia na tres¢ — zawierajgcego wszystkie
niezbedne elementy (art. 325 k.p.c.) — wyroku Sgdu Apelacyjnego. Obszerne wywody
kasacji w zadnym stopniu nie wykazaty negatywnego dla skarzgcej Spotki wptywu, czy
tez ograniczenia badz utrudnienia mozliwosci zwalczania wyroku Sadu pierwszej
instancji przez to, ze zostat on btednie nazwany.

Z powyzszego wynika, ze kasacja nie zawiera uzasadnionej podstawy i dlatego

podlega oddaleniu (art. 393* k.p.c.).



