Sygn. akt [l CSK 240/15

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2015 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

w sprawie z powodztwa H. Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig

Z siedzibg w L.

przeciwko A. Spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w P.
0 zakazanie naruszania praw ochronnych do znakéw towarowych

i czynow nieuczciwej konkurenciji,

na posiedzeniu niejawnym w lzbie Cywilnej w dniu 4 grudnia 2015 r.,
na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Lodzi

z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt | ACa 709/14,

odmawia przyjecia skargi kasacyjnej do rozpoznania i oddala
whiosek pozwanej o zasadzenie kosztéw postepowania

kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Powoddka H. sp. z 0.0. w L. wniosta skarge kasacyjng od wyroku Sadu
Apelacyjnego w todzi z dnia 13 listopada 2013 r. oddalajgcego jej apelacje od
wyroku Sgdu Okregowego w todzi z dnia 18 lutego 2014 r., wydanego w sprawie A.
Sp. z 0.0. w P. (dziatajgcej rowniez jako nastepca prawny "A." sp. z 0.0. wK.) 0
zakazanie naruszeh praw ochronnych do znakéw towarowych oraz czynow
nieuczciwej konkurencji i oddalajgcego powodztwo. Sgdy obu instancji uznaty, ze
powoddka nie wykazata, by jej znak towarowy miat walor znaku renomowanego, ani
by uzywanie przez pozwang znaku zawierajgcego jeden element o tozsamym
brzmieniu (wyraz ,prenatal’) miato szkodliwy wptyw na odrdézniajgcy charakter
znaku towarowego powodki. Sady stwierdzity, ze wskazane oznaczenie ma
charakter ogolnoinformacyjny, zas pozwana swoje produkty oznacza nie samym
wyrazem "prenatal”, lecz tym wyrazem, odmiennie pisanym (matg literg i w innej
kolorystyce) dopetnia oznaczenie serii swoich produktéw iw konsekwencji jej
oznaczenie nie jest podobne do znaku powddki ,w stopniu wyraznie
wprowadzajgcym odbiorcow w btad”. Z tych przyczyn Sady nie stwierdzity
stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. - dalej p.w.p.)
naruszenia prawa ochronnego powddki na znak towarowy przez pozwang.
Sad Okregowy wskazat, ze takze znak towarowy pozwanej zostat zarejestrowany
i ze pozwana nie uzywa tego znaku bezprawnie, a powddka nie udowodnita,
ze dziatanie pozwanej zagrazato lub naruszato interes jej lub jej klientéw. Sgdy nie

dopatrzyly sie tez w dziataniu pozwanej czynu nieuczciwej konkurenciji.

W skardze kasacyjnej powoddka zarzucita naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3)
poprzez jego btedng wyktadnie i niewtasciwe zastosowanie, naruszenie art. 3 ust. 1
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm., dalej ,u.z.n.k.”)
przez niewtasciwg wyktadnie, naruszenie art. 156 ust. 1 p.w.p. poprzez jego
niewtasciwe zastosowanie, naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1
u.z.n.k. poprzez ich btedng wyktadnie, naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego
niewtasciwe zastosowanie, a ponadto naruszenie art. 278 k.p.c. i art. 382 k.p.c.

We wnioskach skarzgca domagata sie uchylenia zaskarzonego wyroku



w catosci i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Apelacyjnemu

w todzi ewentualnie uchylenie tego wyroku i uwzglednienia powddztwa w catoSci.

Pozwana wniosta o wydanie postanowienia 0 nie przyjeciu skargi do
rozpoznania, ewentualnie o jej oddalenie oraz o zasgdzenie od powodki kosztow
postepowania. Pismo ztozone zostato jednak po terminie przewidzianym dla
odpowiedzi na skarge kasacyjng i zwrdécona zarzgdzeniem z dnia 19 maja 2015 r.,
a nastepnie - za zezwoleniem Sgdu - ztozone powtdrnie jako zwykte pismo

procesowe.
Sad Najwyzszy zwazyt co nastepuje.

Skarga kasacyjna uksztattowana zostata w przepisach kodeksu
postepowania cywilnego jako nadzwyczajny srodek zaskarzenia, nakierowany na
ochrone interesu publicznego przez zapewnienie rozwoju prawa i jednolitoSci
wyktadni oraz usuniecie z obrotu prawnego orzeczeh wydanych w postepowaniu
dotknietym niewaznoscig lub oczywiscie wadliwych, nie zas jako ogdlnie dostepny
srodek zaskarzenia orzeczen nie satysfakcjonujgcych stron. Koniecznej selekcji
skarg pod katem realizacji tego celu stuzy instytucja tzw. przedsadu, ustanowiona
w art. 398° k.p.c., w ramach ktérej Sad Najwyzszy dokonuje wstepnej oceny sprawy
przedstawionej mu ze skargg kasacyjng. Zakres przeprowadzanego badania jest
ograniczony do kontroli, czy w sprawie ujawnity sie przewidziane w art. 398° § 1

pkt 1 - 4 k.p.c. okoliczno$ci przemawiajgce za przyjeciem skargi do rozpoznania.

Skarzgca uzasadnita potrzebe rozpoznania jej skargi wystgpieniem
przestanek przewidzianych w art. 398°8§ 1 pkt 1 i 4 k.p.c., to znaczy ujawnieniem
sie w sprawie istothnego zagadnienia prawnego ujetego w pytaniu ,czy wykazanie
renomowanego charakteru znaku towarowego wymaga powotania bieglego?”
Oczywistg zasadnos¢ skargi upatruje z kolei w przyjeciu przez Sad Apelacyjny jako
przyczyny odmowy udzielenia jej ochrony na podstawie art. 3 i art. 10 u.z.n.k. faktu
rejestracji na rzecz pozwanej znakéw towarowych zawierajgcych sporne
oznaczenie .prenatal” i przypisanie tej okolicznosci znaczenia wytgczajgcego

bezprawnosc¢ dziatania w swietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powotanie sie na przestanke wystgpienia istotnego zagadnienia prawnego

wigze sie z koniecznoscig wskazania problemu o charakterze abstrakcyjnym,



nierozstrzygnietego w dotychczasowym orzecznictwie i wymagajgcego pogtebione;j
wyktadni (por. np. postanowienie Sadu Najwyzszego z 2 pazdziernika 2001 r.,
| PKN 129/01, OSNP 2003/18/436). Skarzacy powinien to zagadnienie sformutowac
oraz przedstawi¢ argumentacje jurydyczng uzasadniajgcg teze o mozliwosci
rozbieznych ocen prawnych w zwigzku ze stosowaniem przepisow, na tle ktorych
zagadnienie powstato. Przedstawione zagadnienie powinno by¢ istotne ze wzgledu
na wage przedstawionego przez skarzgcego problemu interpretacyjnego dla
systemu prawa. Wskazana przestanka przedsadu nie zachodzi, jezeli Sad
Najwyzszy w danej kwestii wyrazit swéj poglad we wczesniejszym orzecznictwie,
aw sprawie nie wystgpity okolicznosci uzasadniajgce zmiane tego pogladu
(por. postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 23 lipca 2015 r., | CSK 976/14,
LEX nr 1802572).

Z tej ostatniej przyczyny zagadnienie wskazane przez skarzgcg nie moze
zosta¢ uznane za istotne w rozumieniu art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c. Okolicznosci
uzasadniajgce potrzebe skorzystania z wiadomosci specjalnych, jakimi dysponuje
biegly wielokrotnie byly omawiane w orzecznictwie z zaznaczeniem, iz jezeli
rozstrzygniecie sprawy wymaga wiadomosci specjalnych dowdd z opinii biegtego
nie powinien by¢ pominiety, nawet gdyby czionek sktadu orzekajgcego takie
wiadomosci posiadat, poniewaz w ten sposéb strony zostaltyby pozbawione
moznosci stawiania pytan i krytyki okreslonego pogladu, a nadto nastgpitoby
niedopuszczalne potgczenie funkcji sedziego i biegtego (por. np. postanowienie
Sadu Najwyzszego z dnia 9 maja 2000 r., IV CKN 1209/00, LEX nr 52621 i wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 26 pazdziernika 2011 r., lll CSK 3/11, LEX nr 1110991,
czy z 12 czerwca 2014 r., Il CSK 450/14, LEX nr 1754049). Kwestia ta omawiana
byta takze w kontekscie ochrony znakéw towarowych (por. np. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011/11/127).

Z kolei oczywista zasadnos$¢ skargi kasacyjnej, o ktérej mowa w art. 398° § 1
pkt 4 k.p.c., zachodzi tylko wtedy, gdy dla przecietnego prawnika z samej tresci
skargi - bez pogtebionej analizy i jurydycznych dociekan - w sposéb jednoznaczny
wynika, ze wskazane w niej podstawy zastugujg na uwzglednienie. Skarzgcy,
powotujgc sie na przestanke przewidziang w art. 398° § 1 pkt 4 k.p.c. powinien

wykaza¢ oczywistg zasadnos$¢ swojej skargi, przejawiajgcg sie kwalifikowanym



charakterem naruszenia przepisow prawa, prowadzgcym do wniosku,
ze zaskarzone orzeczenie jest jaskrawo nieprawidtowe (por. postanowienie Sadu
Najwyzszego z dnia 15 lipca 2015 r., IV CSK 17/15, LEX nr 1770910).
Niniejsza skarga nie spetnia tych warunkéw. Ochrona znakéw towarowych
podobnych do oznaczeh ogdlnoinformacyjnych (opisowych) jest ograniczona do
przypadkéw naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie
w obrocie oznaczen identycznych, czy tez podobnych w stopniu wyraznie
wprowadzajgcym odbiorcow w btgd, a wystgpienie takiego stanu w niniejszej

sprawie nie jest okolicznoscig nie budzgcg zadnych watpliwosci.

W zwigzku z powyzszym uznac¢ nalezy, iz wymienione przez skarzgcego
podstawy przyjecia skargi kasacyjnej do rozpoznania nie zachodzg. Okolicznosci
sprawy nie wskazujg tez, aby wystgpity inne podstawy przewidziane w art. 398°§ 1

k.p.c. Z tych przyczyn Sad Najwyzszy odmowit przyjecia tej skargi do rozpatrzenia.

Oddaleniu podlegat wniosek pozwanego o zasgdzenie kosztéw
postepowania kasacyjnego, zawarty w piSmie przygotowawczym z 26 maja 2015 r.
Pismo to zostato zlozone po uptywie terminu z art. 398’ § 1 k.p.c. i nie stanowi
odpowiedzi na skarge w rozumieniu tego przepisu. Nie uzasadnia tez wniosku
0 zasgdzenie kosztéw zastepstwa procesowego w postepowaniu kasacyjnym,
obejmujgcych sporzadzenie i wniesienie odpowiedzi na kasacje, skoro nie ma
takiego charakteru (postanowieniu Sgdu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika
1998 r., lll CKN 805/98, OSNC 1999/4/79).



