Sygn. akt V CK 107/05

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 18 sierpnia 2005 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Marek Sychowicz (przewodniczgcy)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Jan Gorowski (sprawozdawca)

w sprawie z powddztwa H. N.

przy uczestnictwie interwenienta ubocznego "J.(...)" Spétki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w B.

przeciwko "T.(...)" Spétce Akcyjnej w B.

o ochrone autorskich praw majgtkowych i zaniechanie nieuczciwej konkurencji i z
powddztwa wzajemnego "T.(...)" Spotki Akcyjnej w B.

przeciwko H. N.

o ochrone autorskich praw majgtkowych i zaniechanie nieuczciwej konkurencji po
rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 18 sierpnia 2005 r., kasacji strony
pozwanej (powodki wzajemnej) od wyroku Sadu Apelacyjnego z dnia 31 sierpnia 2004
r., sygn. akt 1 ACa (...),

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

Powddka H. N. zazgdata zakazania pozwanej ,T.(...)” S.A. naruszania autorskich
praw majgtkowych i czynéw nieuczciwej konkurencji polegajgcych na wprowadzaniu do
obrotu napoju alkoholowego z etykietg zawierajgcg napisy ,G.(...)" i ,V.(...)". Zadata
takze zniszczenia wszystkich etykiet z tymi napisami, pozbawienia wszystkich butelek
takich etykiet i wycofania napojéw z nimi od oséb trzecich. Wreszcie domagata sie
odpowiednich ogtoszen w dziennikach ,R.(...)" i ,Gazeta (...)’. Podniosta, ze
prowadzgc dziatalno$¢ gospodarczg w 1996 r. przygotowata produkcje winnego
gazowanego napoju pod nazwa ,V.(...)" i na jej zlecenie opracowano etykiety na butelki
zawierajgce znaki stowno — graficzne ,J.(...)" i ,V.(...)", ktére stanowity utwor prawa
autorskiego i zostaty rozpowszechnione w Polsce.

Pozwana bez jej zgody dokonata przerdbki tej etykiety i bezprawnie wprowadza
do obrotu wyroby alkoholowe opatrzone etykietami, ktore ksztaltem, barwg i napisem
nawigzujg do oryginalnej etykiety powodki.

Spoétka ,T.(...)” S.A. wniosta o oddalenie powoddztwa i wytoczyta powddztwo
wzajemne domagajgc sie nakazania powodce zaniechania czyndw nieuczciwej
konkurenciji polegajgcych na opatrywaniu swoich wyroboéw oszukanczym oznaczeniem
geograficznym sugerujacym, ze wyroby produkowane w B. pochodzg z regionu W.
Zadata tez wycofania z obrotu napojéw oznaczonych etykietami z napisem ,V.(...)" i ich
zniszczenia jak rowniez zamieszczenia trzykrotnie w prasie stosownych ogtoszen.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2002 r. spétka z 0.0. J.(...) zgtosita interwencje uboczng
po stronie powddki jako nabywca przedsiebiorstwa H. N. i w tym praw do znaku ,V.(...)".

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2003 r. Sad pierwszej instancji wytgczyt do
odrebnego rozpoznania roszczenia stron zgtoszone w pozwie i pozwie wzajemnym
dotyczgce wydania korzysci majgtkowych uzyskanych ze sprzedazy produktow.

W pismie z dnia 8 wrzesnia 2003 r. powddka sprecyzowata podstawe prawng
zgdania w ten sposob, ze ,oparta” go na podstawie wynikajgcej z art. 79 pkt 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.).

Wyrokiem z dnia 23 pazdziernika 2003 r. Sgd Okregowy w B. uwzglednit

powddztwo gtdwne i oddalit powddztwo wzajemne.



Sad ustalit, ze J. N. i M. M. wspdlnicy spotki cywilnej J.(...) od 1994 r.
wspotpracowali z pozwang spoétkg jako producenci win i wyrobow winiarskich. Zarowno
spoétka J.(...), jak i powodka importowaty z Wioch wino gronowe gotowe do rozlewania i
zajmowaty sie jego przerobkg przez gazowanie i dostadzanie. Spétka cywilna J.(...)
uzywata nazwy ‘V.(...)" od 1993 r., a powodka od poczatku prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej, tj. od 1996 r.

Etykieta uzywana do oznaczenia wyrobow powodki zostata zaprojektowana i
wyprodukowana przez firme G.(...) S.A. na wytgcznos¢ firmy J.(...) w 1996 r.

Pozwana spotka byta jednym z pierwszych dystrybutoréw produktow powddki i
nabywata ok. 50% wszystkich jej wyrobow, a spos$rod nich ok. 50 — 60 % stanowit
produkt ,V.(...)". W 1998 r. rozpoczeta na rynku polskim dystrybucje produktu ,V.(...)".

W konsekwencji sprzedaz wyrobu powddki oznaczonego ,V.(...)" zaczeta spadac, a
kontrahenci powodki sygnalizowali, ze nowy produkt jest utozsamiany z firma powodki.
Zdarzato sie, ze produkty ,V.(...)" i ,V.(...)" byly umieszczane na pdétkach sklepowych
obok siebie, miaty tez podobng cene; w jednym z przypadkoéw ,V.(...)" kosztowato 8,15
zt,a,V.(...) 8,17 zt.

Pozwana sprowadzata produkt ,G.(...) V.(...)” w butelkach z etykietami
producenta z Wtoch, {j. firmy ,F.(...)". Wino to byto pierwszym, ktérego dotyczyta umowa
pomiedzy pozwang spotkg a firmg wioska.

W dniach 21 sierpnia 1998 r. i 21 wrzesnia 1998 r. rzecznik patentowy dokonat
zgtoszenia w Urzedzie Patentowym w Polsce znakoéw towarowych ,G.(...)" i ,V.(...)" jako
petnomocnik firmy ,F.(...)" z C. i upowaznit pozwang do uzywania tych znakoéw. Polski
Urzad Patentowy decyzjami z dnia 26 sierpnia 2001 r. i z dnia 10 pazdziernika 2001 r.
dokonat rejestracji tych znakdéw na rzecz spofki wioskiej.

Bordowy owal z napisem ,V.(...)" korzysta z ochrony prawno — autorskie;.
Etykieta zamieszczona na wyrobach rozpowszechnianych przez pozwang przejeta
tworcze elementy etykiety powddki. Ten natomiast fragment etykiety uzywanej na
wyrobach strony pozwanej nie stanowi opracowania etykiety powodki i nie jest
rezultatem twdrczosci rownolegtej.

Etykiety powddki i strony pozwanej zawierajg ewidentne znaczne podobienstwa w
kolorystyce, w kompozyciji, i przez uzycie na kazdej z nich stowa ,V.(...)".

Sad pierwszej instancji ocenit, Zze dziatanie pozwanej polegajgce na
wprowadzeniu do obrotu wina oznaczonego ,V.(...)" stanowito modelowy przyktad

naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., 0o zwalczaniu nieuczciwej



konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 21 ze zm., dalej ,u.z.n.k.”) jako dziatania sprzecznego co
najmniej z dobrymi obyczajami w obrocie handlowym. Rozpowszechnianie go bowiem
przez pozwang w okolicznosciach sprawy musiato doprowadzi¢ do spadku popytu
wyrobu powodki, skoro u tych samych odbiorcow pojawit sie produkt o prawie
identycznej nazwie, podobnie oznaczony i o zblizonej cenie. Jego zdaniem oczywistym
byt fakt, ze dziatania pozwanej byty konkurencyjnymi w stosunku do dziatan powodki.
Elementarne zasady uczciwosci kupieckiej wymagajg, aby podmiot bedacy
dystrybutorem wyrobu i zwigzany umowg o wspotpracy nie wprowadzit na tym samym
rynku i do tych samych odbiorcow produktu oznaczonego w prawie identyczny sposob.

Jezeli nawet produkt oznaczony Il V.(...)" byt oryginalnym produktem witoskim to i
tak pozwana z uwagi na wczesniejszg wspotprace z powodkg nie powinna byfa
decydowac sie na wprowadzenie go na rynek polski. W kazdym wypadku wprowadzenie
produktu o tak zblizonych oznaczeniach nie powinno mie¢ miejsca, zwtaszcza bez
uprzedzenia i bez ewentualnego wyznaczenia odpowiedniej karencji poprzedzonej
bezsprzecznym wykazaniem pierwszenstwa prawa.

Zachowanie pozwanej spotki uznat takze jako czyn nieuczciwej konkurencii
okreslony w art. 10 ust 1 u.z.n.k. Ocenit je bowiem jako niedozwolone nasladownictwo
stanowigce grozbe wprowadzenia w btgd odbiorcéw co do tozsamosci producenta lub
produktu. Twierdzenie pozwanej jakoby etykiety stron nie byly ani w ogdélnym wrazeniu
ani w szczegoétach do siebie podobne tj. w stylu, kompozycji czy zdobnictwie i nikogo nie
mogty wprowadzi¢ w btad uznat Sgd Okregowy za sprzeczne z oczywistymi dla kazdego
faktami. W rezultacie jako podstawe prawng uwzglednionych zgdan zawartych w pkt od
1 do 5 wyroku powotat takze art. 18 u.z.n.k.

Niezaleznie od tego ocenit, ze pierwsze z zgdan podlega takze ochronie na
podstawie art. 79 ust.1 ustawy o prawie autorskim, skoro etykieta umieszczona na
wyrobach importowanych przez strone pozwang wykazywata zasadnicze podobienstwa
w stosunku do etykiety powddki, co stanowito przejecie fragmentéw cudzego utworu.
Polegato to na zastosowaniu doktadnie takich samych centralnych elementow etykiety i
owalu z bordowym ttem, ztotej obwoluty, z umieszczeniem w centrum stowa V.(...).
Wyrazit poglad, ze kompozycja tych elementéw w etykiecie powoddki zawiera w sobie
nieznaczny element tworczosci, tym niemniej wystarczajgcy dla uznania, ze stanowi
utwér w mysl art. 1 prawa autorskiego, co nie odnosi sie juz do wtérnej etykiety ,V.(...)".
Wskazat, ZzZe pozwana nie wykazata wcze$niejszego wprowadzenia tak oznaczonego

wyrobu na rynku witoskim.



Za nieuzasadnione ocenit natomiast zgdanie pozwu wzajemnego przyjmujgc, ze
powddka wzajemna nie wykazata w jaki sposéb pozwana wzajemna miataby naruszyc
wigzgcg strony umowe o wspodtpracy. Zdaniem Sgdu Okregowego nie moze by¢ mowy o
nieuczciwej konkurencji ze strony pozwanej wzajemnej od chwili, kiedy powodka
wzajemna rozpoczeta dystrybucje konkurencyjnego produktu. Podkreslit, ze zarzut
powddki wzajemnej fatszywego i oszukanczego oznaczenia przez pozwang wzajemng
pochodzenia geograficznego towaru (art. 8 u.z.n.k.) byt nietrafny, gdyz kontretykieta
informowata w jezyku polskim o sktadzie produktu i miejscu produkcji.

Dodatkowe zarzuty co do nieprawidiowosci oznaczeh na etykiecie powodki
podniesione w pidmie z dnia 5 lutego 2005 r. i wnioski dowodowe zgtoszone w pismie z
dnia 12 sierpnia 2003 r. uznat za spéznione w $wietle prekluzji zawartych w art. 4792 |
w art. 479" § 2 k.p.c., podkre$lajac, ze opinia biegtego wydana w sprawie nie
pozostawita niewyjasnionych watpliwosci.

Uzyskanie przez firme wioskg F.(...) rejestracji znaku towarowego ,V.(...)" nie
miato — jego zdaniem - znaczenia dla zasadnosci powddztwa gtdwnego i wzajemnego,
gdyz w sprawie doszto do kolizyjnej sytuacji, kiedy firma wioska nie miata jeszcze tej
rejestracji. Przyjat, ze w takim wypadku nalezy udzieli¢ ochrony istniejgcego juz prawa
podmiotowego o charakterze cywilnym przed uprawnieniami, ktérych zrédtem jest
decyzja administracyjna.

Apelacje pozwanej Sad Apelacyjny oddalit wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2004 r.,
przyjmujgc za wtasne ustalenia faktyczne Sadu pierwszej instancji i w zasadzie jego
rozwazania prawne. Podkredlit, Ze gdyby nawet podzieli¢ stanowisko pozwanej, ze
fragment etykiety (owal z napisem ,V.(...)") nie moze stanowi¢ utworu w rozumieniu
prawa autorskiego, gdyz nie nosi cech indywidualnej twoérczosci, to nie mogto to
oznaczac, ze wprowadzenie do obrotu wyrobu z etykietg ewidentnie podobng nie moze
stanowi¢ deliktu z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stwierdzit wprawdzie,
ze w chwili sktadania odpowiedzi na pozew art. 479* § 2 k.p.c. nie zawierat tzw.
prekluzji dowodowej, lecz przepis ten w brzmieniu wowczas obowigzujgcym takze
zobowigzywat strone pozwang do powotania wszystkich zarzutow i dowodow na
poparcie swych twierdzen i dlatego nie mozna przyjaé, ze zastosowanie przez Sad
Okregowy rygoru prekluzji miato decydujgcy wptyw na rozstrzygniecie koncowe.

Pozwana w kasacji opartej na podstawie naruszenia prawa materialnego i
procesowego zaskarzyta wyrok w catos$ci i wniosta o jego zmiane przez oddalenie

powddztwa gtéwnego i uwzglednienie powodztwa wzajemnego, ewentualnie o jego



uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzucita naruszenie art.
79 ustawy o prawie autorskim, art. 3 ust 1, art. 10 ust. 1 i art. 8 u.z.n.k., a takze
naruszenie prawa procesowego w stopniu majgcym wptyw na wynik sprawy tj. art. 321 §
k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 230 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c., art. 278 § 1 k.p.c. i art. 217
k.p.c. w zw. z art. 479" k.p.c.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Na wstepie trzeba zauwazyc€, ze podniesione w kasacji zarzuty byly w zasadzie
powtdrzeniem zarzutéw apelacyjnych, ktéore Sad drugiej instancji uznat za
nieuzasadnione. W rezultacie zasadnos¢ wiec kasacji zalezata od trafnosci tej oceny.

Nietrafny byt zarzut obrazy obowigzujgcego jeszcze w chwili wydania
zaskarzonego wyroku art. 321 § 1 k.p.c. Powddka nieznacznie zmieniajgc zgdanie na
rozprawie w dniu 1 wrzesnia 2003 r. nie ograniczyla zadnych okolicznosci faktycznych
do tej pory podnoszonych na uzasadnienie powodztwa. W pismie z dnia 8 wrzesnia
2003 r. wskazata jako podstawe prawng pierwszego zgdania art. 79 pkt 1 ustawy o
prawie autorskim. Z tresci tego pisma wyraznie wynika, ze nie zrezygnowata z podstawy
dochodzonych roszczenh wynikajgcej z przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
skoro wprost wskazata na art. 3 ust 1 i art. 10 u.z.n.k. Poza tym od roszczenia w sensie
procesowym, czyli Zzgdania i okolicznosci je uzasadniajgcych, rzeczywiscie trzeba
odrozni¢ kwestie oceny materialnoprawnej powddztwa. Dokonane w kodeksie
postepowania cywilnego zmiany w kierunku wzmocnienia zasady kontradyktoryjnosci
nie oznaczajg, ze obecnie nie jest juz aktualna zasada iura novit curia.
Kontradyktoryjnos¢ odnosi sie bowiem do sfery faktycznej, a nie do powotywania norm
prawnych. Takze Sad drugiej instancji nie ogranicza sie do kontroli orzeczenia
pierwszoinstancyjnego, gdyz rozpoznaje sprawe, a nie ten srodek odwotawczy. Sad
wiec pierwszej instancji bez wzgledu na stanowisko stron stosuje prawo materialne, a
sad drugiej instancji rozpoznajgc sprawe w granicach zaskarzenia powinien wzigé pod
uwage wszystkie stwierdzone naruszenia prawa materialnego niezaleznie od tego, czy
zostaty wytkniete w apelaciji i jakie jest w tej materii stanowisko stron (por. 7 Konstytuciji,
wyrok SN z dnia 5 wrzesnia 22001 r., Il CKN 179/99, OSNC 2002, nr 4, poz. 54 i
postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 4 pazdziernika 2002 r., Il CZP 62/02, OSNC
2004, nr 1, poz.7).

Nie zostat takze wykazany zarzut obrazy art. 233 § 1 k.p.c. Wedtug ustalenia
Sadu pierwszej instancji, ktére uznat za wtasne Sad Apelacyjny, wspolnikami spofki
cywilnej J.(...) byli J. N. i M. M. i oni uzywali nazwy ,V.(...)” od 1993 r. Natomiast



powoddka H. N. prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg od 1996 r. pod nazwg J.(...) od
samego poczatku. Z kolei spdtka z 0.0. J.(...), ktorej wspdlnikami jest powddka i jej maz
J. N. zostata utworzona dopiero w 2000 r. Z ustalen wiec wynika, ze powodka nie
uzywata jako pierwsza na terenie kraju nazwy wyrobu ,V.(...)". W sprawie jednak przede
wszystkim znaczenie moze mieé okolicznosé, kto uzywat jako pierwszy takiej etykiety
jak powodka, a przede wszystkim, czy i w jaki sposéb powddka nabyta do niej prawo,
skoro zostata ona zaprojektowana przez firme ,G.(...)" dla firmy J.(...). Luka jednak w
ustaleniach faktycznych nie stanowi obrazy art. 233 § 1 k.p.c., lecz uniemozliwia
subsumcje pod art. 79 ust 1 prawa autorskiego.

Zasadno$¢ zarzutu niedopuszczenia dowodu z opinii innego biegtego byta
w pierwszej kolejnosci uzalezniona od oceny zarzutu obrazy art. 479 § 2 k.p.c., tj. od
odpowiedzi czy w sprawie wystgpita prekluzja dowodowa. Obecnie w postepowaniu w
sprawach gospodarczych pozwany traci prawo powotywania twierdzen, zarzutéw oraz
dowodow na ich poparcie niepowotanych w odpowiedzi na pozew, bez wzgledu na ich
znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, chyba ze wykaze, iz ich powotanie w tym pismie
nie byto mozliwe albo, ze potrzeba powotania wynikta pézniej (por. uchwate Sgdu
Najwyzszego z dnia 17 lutego 2004 r., Il CZP 115/03, OSNC 2005, nr 5, poz. 77).
System prekluzji zostat jednak w zasadzie wprowadzony ustawg z dnia 24 maja 2004 r.
0 zmianie ustawy kodeks postepowania cywilnego... (Dz.U. Nr 48, poz. 554, ze zm.),
ktéra weszta w zycie w dniu 1 lipca 2000 r. Wbrew sugestii Sagdu Apelacyjnego z
poprzedniego brzmienia tego przepisu obowigzujgcego w chwili wnoszenia odpowiedzi
na pozew, tj. w dniu 6 kwietnia 1999 r., prekluzja taka nie wynikata i zgodnie z og6Inymi
zasadami strony mogty podnosi¢ okolicznosci faktyczne i sktada¢ wnioski dowodowe
zgodnie z ogdllnym unormowaniem zawartym w art. 217 § 1 i 2 k.p.c. Woéwczas to
wyjasnienie spornych okolicznosci miedzy stronami mogto nastgpi¢, gdy
przeprowadzone postepowanie dowodowe byto zgodne z wynikami, do ktérych miatoby
prowadzi¢ przeprowadzenie zgtoszonego wniosku dowodowego (por. uchwale
Zgromadzenia Ogodlnego Sadu Najwyzszego z dnia 15 lipca 1974 r., Kw. Pr. 2/74,
OCNCP 1974, nr 12, poz. 203). Na gruncie tego stanu prawnego nie mozna byto
pomingé dowoddw, jezeli dotychczasowe postepowanie prowadzito do wnioskéw
sprzecznych z przedstawionymi przez strone zgtaszajgcg dowod. W tej kwestii trzeba
zauwazyc, ze skarzgca spoétka po ztozeniu opinii przez biegtego bez opdznien ztozyta w
pismie z dnia 19 listopada 2002 r. szczegdtowe zarzuty do opinii, w tym, takze

podniosta, ze przy poréwnywaniu spornych etykiet ocena powinna by¢ oparta na



catoksztatcie elementéw oraz, iz niedopuszczalne jest jedynie poréwnanie elementow
powtarzajgcych sie. Zarzucita tez, ze sama powoddka okreslita przedmiot prawa
autorskiego, etykiete jako catos¢, a nie jej fragmenty. tj. jej bordowy owal z napisem.

Uzupetniajgc opinie na rozprawie w dniu 9 lipca 2003 r. sam biegty wskazat, ze
niektére zarzuty dotyczyty kwestii, ktore nie zostaty objete zleconym mu zadaniem i
przyznat, ze odwotanie sie do catego oznaczenia etykiety jest wymagane na gruncie art.
10 u.z.n.k. Nadto po okazaniu mu dalszych etykiet (karta 590 — 612), ktoére ,wydaty mu
sie byc¢ istotnymi” w sprawie, zwrécit uwage, ze ta kwestia ta tez znajduje sie poza
zakresem zadania wyznaczonego mu przez Sad postanowieniem dowodowym z dnia 29
maja 2001 r. Na tej rozprawie skarzgca wniosta o przeprowadzenie dowodu z opinii
innego dowodu i wniosek ten podtrzymywata do konhca. Z tresci apelacji nalezato zatem
wywiesc, ze pozwana spotka wniosek ten popierata takze w postepowaniu apelacyjnym.

Sad Apelacyjny odnoszac sie do zawartego w apelacji zarzutu niedopuszczenia
dowodu z opinii innego biegtego wskazat, ze trudno przyjac, iz zastosowanie przez Sgd
Okregowy rygoru prekluzji dowodowej miato decydujgcy wptyw na rozstrzygniecie
koncowe. Nie wykluczyt wiec tego wplywu, a tym samym nie stwierdzit jakoby
nieprzeprowadzony dowod nie miat istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy.
Wprawdzie nie jest uzasadniony wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii innego
biegtego, jezeli ztozona ekspertyza jest przekonywujgca, kategoryczna i zupetna oraz
nalezycie uzasadniona (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 22 listopada 1974 r., Il CR
638/74, OSPIKA 1975, nr 5, poz. 108), niemniej Sad Apelacyjny nietrafnie wskazujac, ze
wniosek ten zostat wniesiony z opdznieniem, nie dokonat jej pod tym katem
merytorycznej kontroli i nie odnidst sie do zarzutu skarzgcej, ze biegty w zakresie
podobienstwa spornych etykiet poddat analizie wybrane ich fragmenty zamiast catosci. Z
tego wzgledu okazat sie trafny zarzut obrazy art. 278 § 1 k.p.c. Sad drugiej instancji
powinien byt wiec uzupetni¢ postepowanie dowodowe przez przeprowadzenie tego
dowodu (por. orzeczenie Sgdu Najwyzszego z 18 lipca 1959 r., | CR 282/59, BMS 1965,
nr4, s. 47), gdyz w sSwietle powyzszych uwag nie mozna byto przyjgé, aby opinia byta
zupetna, nie zawierata niejasnosci i wyjasniata w sposob dostateczny okolicznosci
wymagajgce wiadomosci specjalnych.

Wykazanie zasadnosci zarzutu dotyczgcego prawa procesowego zwalnia w
zasadzie Sgd Najwyzszy od analizy zarzutéw dotyczgcych obrazy prawa materialnego.
Skuteczne bowiem zgtoszenie tych ostatnich zasadniczo wchodzi w rachube tylko

wtedy, gdy ustalony w postepowaniu przed Sadem drugiej instancji stan faktyczny,



bedacy podstawg zaskarzonego wyroku nie budzi zastrzezen (por. orzeczenie Sgdu
Najwyzszego z dnia 26 marca 2997 r., Il CKN 60/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 128).

Mozna jednak zauwazyC, ze na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o
znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) oraz ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji inny jest przedmiot ochrony. Ta pierwsza dotyczy jedynie
zarejestrowanego znaku (por. w tej materii wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 9 maja
2003 r., V CK 219/01,0SP 2004, nr 4, poz. 54 i z dnia 8 kwietnia 2004 r., IV CKN 22/05,
OSP 2004, nr 5, poz. 61). Na tle ustawy o znakach towarowych podobnie jak na gruncie
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo o wtasnos$ci przemystowej (Dz.U. 2001, Nr 48,
poz. 508 ze zm.) zarejestrowany znak dawat i daje jedynie mozliwos¢ zakazywania
podmiotom nieuprawnionym korzystania z niego i znakéw do niego podobnych dla
towaréw podobnych objetych rejestracjg. Po prostu podlega ochronie znak tak, jak
zostat zarejestrowany. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczg
natomiast gtéwnie niezarejestrowanych elementow etykiety (rozmieszczenia napiséw
wielkosci i rodzaju czcionki, elementéw obrazowych itp.). Podstawowym kryterium jest w
tym wypadku nie, kto oznaczenie zarejestrowat, lecz kto pierwszy je uzywat. Ten
zastuguje bowiem na ochrone, kto pierwszy opracowat etykiete i uzyt jg, w obrocie, jezeli
elementy na niej uzyte tgcznie sg zdolne odrézni¢ wyroby okreslonego producenta od
innych podobnych wyrobow. Pierwszehstwo rejestracji znaku nie przesgdza
pierwszenstwa uzycia spornych etykiet i prawa do ich uzycia.

Jezeli chodzi o zwykte oznaczenia pochodzenia towaru lub ustugi (art. 8 u.z.n.k.),
to powinny byé po prostu prawdziwe. Kazdy ma prawo i obowigzek prawdziwie
informowac, gdzie wytwarza towar i ta informacja nie moze by¢ objeta rejestracjg znaku
towarowego.

Nalezy pamieta¢, ze Sad Najwyzszy wyjasnit, ze nawet uzycie nazwy obcej
miejscowosci do oznaczenia swego produktu nie moze by¢ uznane za wprowadzajgce
klientele w btagd co do pochodzenia produktu, jezeli na nim podane jest takze miejsce
jego wyrobu, a wielkos¢. ksztatt i etykieta opakowania rozni sie istotnie od opakowania
produktu konkurencyjnego (por. orzeczenie Sgdu Najwyzszego z dnia 6 marca 1929 r.,
Rw. 1469/28, OSP 1929, nr 1, s. 514).

W sporze wystepuje tez rzeczywiscie aspekt autorsko — prawny, przy czym, jak
juz z powyzszych uwag wynika, luki w ustaleniach faktycznych uniemozliwiajg ocene
prawng sprawy z punktu widzenia art. 79 pkt 1 prawa autorskiego. O powstaniu tej

ochrony nie decyduje okolicznosé, czy chodzi o tworczos¢ opartg na Scisle
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samodzielnym pomysle, czy tez opartg na nasladownictwie juz istniejgcych dziet (por.
wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 21 marca 1938 r., C 11 2531/37, OSN 1939, nr 2). Utwor
zalezny lub inspirowany zaktada bowiem koniecznos¢ wczesniejszego zapoznania sie
przez tworce z trescig i formg utworu pierwotnego. Zauwazyc¢ tez nalezy, ze przestankg
konieczng dla powstania utworu zaleznego jest wniesienie chociazby minimalnego
tworczego wktadu przez tworce opracowania, prowadzgcego do nadania utworowi cech
indywidualnoéci i oryginalnosci (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 31 grudnia 1974
r., | CR 659/74, niepubl.), a brak takiego wkfadu mogtby prowadzi¢ do powstania
plagiatu.

Z kolei oryginalnos¢ dzieta inspirowanego nie wytgcza skorzystania z tematu
dzieta inspirujgcego; ujecie tematu musi by¢ jednak wtasnym indywidualnym ujeciem
autora (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 2 kwietnia 1971 r., | CR 23/71, niepubl.).

Z tych wzgledéw kasacja ulegta uwzglednieniu (art. 393" § 1 k.p.c. w zw. art. 3
ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego

oraz ustawy — prawo o ustroju sgdoéw powszechnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98).



