Sygn. akt Il CSK 171/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Antoni Gorski (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Joézef Fragckowiak
SSN Zbigniew Kwasniewski

Protokolant Iwona Budzik

w sprawie z powddztwa G. S.A. przeciwko M.L.

0 zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 10 marca 2017 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]
z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt | ACa .../15,

uchyla zaskarzony wyrok w punktach 1, 3 i 4 oraz w punkcie
2- gim w czesci oddalajgcej apelacje pozwanego i przekazuje
sprawe w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sadowi
Apelacyjnemu w [...], pozostawiajgc temu Sadowi rozstrzygniecie

o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2015 r. Sgd Okregowy nakazat pozwanemu
M.L.:

a) zaniechanie  uzywania oznaczen  zawierajgcych  nazwe ,G.”
w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na potrzeby oznaczenia zegarkow,
ich reklamy i zezwalania osobom trzecim na uzywanie w powyzszym zakresie

oznaczen zawierajgcych nazwe ,G.”;

b) wycofanie w terminie 1 miesigca od daty uprawomocnienia sie¢ wyroku
z obrotu bedacych wilasnoscia pozwanego zegarkéw, opakowan i materiatow

reklamowych zawierajgcych oznaczenie ,G.”;

c) jednorazowe opublikowanie w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia

sie wyroku w dzienniku ,,Rzeczpospolita” ogtoszenia o tresci:

.M. L. przyznaje, ze w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w sposob
nieuprawniony korzystat z oznaczen zawierajgcych nazwe ,G.” dla oznakowania
zegarkow, powodujgc ryzyko wprowadzenia w btad odnosnie producenta oraz
pochodzenia oferowanych zegarkow, a takze naruszajgc prawo do firmy spotki
akcyjnej G., za co pokrzywdzong spoétke przeprasza”. Sgd Okregowy upowaznit
strone powodowg do zastepczego wykonania swiadczenia okreslonego w punkcie |
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w punkcie | c; w

pozostatym zakresie powddztwo oddalit i orzekt o kosztach postepowania.

Na skutek apelacji obu stron wyrokiem z dnia 20 stycznia 2016 r.
Sad Apelacyjny w [...] zmienit zaskarzony wyrok w ten sposéb, ze pkt. | ¢ i VI nadat
tres¢. ,I. c) jednorazowego opublikowania w terminie 30 dni od daty
uprawomocnienia sie wyroku w wydaniu pigtkowym dziennika ,Rzeczpospolita”, na
stronie 5 dodatku ,Ekonomia i Rynek” w ramce o wysokosci 121,6 mm i szerokosci
123 mm, z zastosowaniem czcionki Arial o rozmiarze 11, kolor czcionki czarny,
interlinia 1,5, ogtoszenia o tresci: ,M. L. przyznaje, ze w prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w sposéb nieuprawniony korzystat z oznaczen zawierajgcych nazwe
,G.” dla oznakowania zegarkow, powodujgc ryzyko wprowadzenia w btgd odnosnie
producenta oraz pochodzenia oferowanych zegarkow, a takze naruszajgc prawo do



firmy spofki akcyjnej G., za co pokrzywdzong spotke przeprasza”; oddalit apelacje

stron w pozostatym zakresie i orzekt o kosztach postepowania.

Sad Apelacyjny zwrécit uwage, ze postepowanie pozwanego wypetnia
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o ktérych mowa w art. 3 i 10 u.z.n.k.
Zachowaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 u.z.n.k.
jest dziatanie o charakterze pasozytniczym. Polega ono na nieuprawnionym
wykorzystaniu przez przedsigbiorce renomy innego przedsiebiorcy np. przez
postugiwanie sie podobnym znakiem towarowym. Zdaniem Sadu Apelacyjnego,
sytuacja taka ma miejsce w niniejszej sprawie, co trafnie ustalit Sgd Okregowy.
Znaki towarowe stron operujg takimi samymi zwrotami, a postugiwanie sie przez
pozwanego dodatkowym elementem graficznym w postaci korony nie moze byc¢
uznane za decydujgce chociazby z tej przyczyny, ze cze$¢ zegarkow nie posiada
takiego oznaczenia w miejscu widocznym dla klientéw. Znak towarowy strony
powodowej jest znany i kojarzony z produktami dobrej jakosci, nalezagcymi do
wyzszej potki cenowej niz produkty oferowane przez pozwanego. Szkoda
wyrzgdzona w takim przypadku polega na rozwodnieniu sity atrakcyjnej znaku

towarowego, przez co moze on straci¢ swojqg site odrdzniajgca.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, ustalone przez Sad Okregowy okolicznosci
faktyczne wskazujg na celowe dziatanie pozwanego, majgce na celu wywotanie
skojarzeh nabywcow zegarkow z markg powoda. Nie zastuguje na uwzglednienie
obrona pozwanego, ktéry m.in. zwracat uwage na to, ze nie moze dojs¢ do konfuzji
z tej przyczyny, iz informacja o jego firmie znajduje sie na opakowaniu
zegarku. Zegarek, a nie jego opakowanie jest elementem, ktéry jest eksponowany
przy dokonaniu zakupu. Na zegarku znajduje sie znak towarowy pozwanego,
niejednokrotnie pozbawiony elementu odrézniajgcego w postaci korony.
W ocenie Sgdu Apelacyjnego, dla stwierdzenia popetnienia omawianego deliktu
wystarczajgce jest samo zagrozenie interesu strony powodowej. Ustalone
w postepowaniu przed sgdem pierwszej instancji przypadki konfuzji klientow
Swiadczg o tym, ze z punktu widzenia przeciethego nabywcy sposdb oznaczania
towaru przez pozwanego nie jest wystarczajgcy dla uniknigecia pomytek klientow.



Sad Apelacyjny wskazat, ze postepowanie pozwanego narusza art. 10
u.z.n.k., bowiem wprowadza klientow w btgd co do pochodzenia sprzedawanych
przez niego zegarkow. Sad Apelacyjny podzielit poglad Sgdu Okregowego, iz
rejestracja przez pozwanego znaku towarowego nie wyklucza mozliwosci uznania,
ze korzystanie z tego znaku narusza art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo witasnosci przemystowej (dalej: p.w.p.). Sad Apelacyjny zaakceptowat
takze poglad Sadu | instancji, ze znak towarowy strony powodowej stanowi znak
renomowany, a decydujgca okolicznoscig o tym jest stan rzeczy na date
wydawania wyroku. Korzys¢ jakg odniost pozwany swoim nieuczciwym dziataniem

polega na poczynionych przez niego oszczednosciach w wydatkach na reklame.

Odnoszac sie do problematyki art. 23 k.c. i 24 k.c., Sad Apelacyjny wskazat,
ze pozwany nie jest konsekwentny w uzywaniu zarejestrowanego przez siebie
znaku towarowego. Brak elementu korony w znaku towarowym pozwanego czyni
ten znak jeszcze bardziej podobnym do znaku strony powodowej. Sytuacje te
wytgczajg mozliwos¢ uznania dziatah pozwanego za zgodne z prawem i pozwalajg

na zakwalifikowanie ich jako naruszenie dobrego imienia strony powodowe].

Sad Apelacyjny podzielit stanowisko Sgdu Okregowego, ze w niniejszej
sprawie roszczenia aktualizujg sie w kazdym kolejnym dniu, w ktorym pozwany
narusza prawa strony powodowej, a tym samym uznat za niezasadny zarzut
pozwanego o przedawnieniu roszczeh powoda na podstawie art. 20 u.z.n.k.

Wskazat takze, ze nie podstaw do zastosowania art. 5 k.c.

Uwzgledniajgc w znacznej mierze apelacje strony powodowej, Sad
Apelacyjny sprecyzowat treS¢ i sposéb opublikowania przeproszenia, do jakiego
zostat zobowigzany na tamach ,Rzeczpospolitej” uznajac, ze wlasciwym miejscem
do publikacji takiego oswiadczenia jest dodatek do dziennika Rzeczpospolita
.,Ekonomia i Rynek”.

Od wyroku Sadu Apelacyjnego skarge kasacyjng wnidést pozwany,
zaskarzajgc go w czesci, tj. w zakresie punktéw 1, 2, 3 i 4, przy czym w zakresie
punktu 2 w czesci oddalajgcej apelacje pozwanego. W ramach pierwszej podstawy
kasacyjnej skarzgcy zarzucit naruszenie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c.,
art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 130° § 2 k.p.c,, art. 381 k.p.c. w zw. z art. 391



§1kp.c.wzw. z art. 328 § 2 k.p.c. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej
skarzacy zarzucit naruszenie art. 20 u.z.n.k. w zw. z art. 442' § 1 k.c., art. 298 pr. wi.
przem. w zw. z art. 289 ust. 1 pr. wh. przem., art. 296 ust. 1 pr. wt. przem. w zw.
z art. 298 w zw. z art. 289 ust. 1 w zw. z art. 120 § 2 k.c., art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w zw.
z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 296 ust. 2 pkt 3 pr. wt. przem., art. 23 k.c., art. 24 § 1
k.c., art. 43" k.c. Na tej podstawie skarzacy wnosit o uchylenie zaskarzonego

wyroku w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi powdd wnosit o oddalenie skargi kasacyjnej. Podobne

stanowisko zajat Prokurator Generalny.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Niezasadne sg zarzuty procesowe skargi. Zarzut nienalezytego optacenia
apelacji w ogdle nie moze by¢ podstawg skargi kasacyjnej. Zarzut natury fiskalnej,
dotyczacy srodka zaskarzenia, mozna zgtasza¢ na etapie wstepnej jego kontroli,
dokonywanej z punktu widzenia spetnienia wymogéw formalnych, a nie po jego
merytorycznym rozpoznaniu. Apelacja powoda zostata rozpoznana merytorycznie,
zatem niedopuszczalne jest podnoszenie w skardze kasacyjnej kwestii dotyczgcej
jej nienalezytego optacenia. Jesli zas chodzi o zarzut nieuzasadnienia przez
Sad Apelacyjny postanowienia o oddaleniu wniosku dowodowego skarzgcego,
to wprawdzie pretensja o to jest usprawiedliwiona, gdyz Sad powinien podac
motywy takiej decyzji albo w protokole rozprawy, albo w uzasadnieniu wyroku, ale —
wbrew przekonaniu pozwanego - to uchybienie Sadu nie miato wptywu na tres¢
rozstrzygniecia. Jak sie bowiem okazato, w szczegdlnosci decyzja Urzedu
Patentowego z dnia 8 stycznia 2015 r., do ktorej pozwany przywigzywat duze
znaczenie i ktérg wnioskowat jako dowdd w sprawie, zostata uchylona przez
Wojewddzki Sad Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 11 marca 2016 r.
Okolicznos¢ ta sprawia, ze znaczenie procesowe tej decyzji dla potrzeb niniejszego
utracito swojg doniostos¢, akcentowang przez skarzgcego, a tym samym blizsze
nieustosunkowanie sie przez Sad Apelacyjny do jej tresci nie moze by¢ skuteczna

podstawg procesowg skargi kasacyjnej.

Przechodzgc do oceny zarzutéw zgtoszonych w materialnoprawnej

podstawie skargi, w pierwszym rzedzie nalezy odnies¢ sie do stanowiska



pozwanego, podtrzymujgcego zarzut braku podobienstwa znakow G., ktorymi
postugujg sie obie strony, co, jego zdaniem, powinno by¢ podstawg odmowy
udzielenia dochodzonej przez powoda ochrony prawnej. Zarzut ten nalezy uznac za
niezasadny. Kierujgc sie wypracowanymi w orzecznictwie sgdowym kryteriami (zob.
uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 16 marca 2016 r., IV CZK
287/15,0SNC2017 r., nr 2, poz. 24 i powotane w nim dalsze orzecznictwo), Sad
Apelacyjny rozwazat w sposob wszechstronny podobienstwo znakéw produktow
obu stron, majgcych charakter stowno — graficzny (kombinowany),
tj: w ptaszczyznie wizualnej (graficznej), fonetycznej i znaczeniowej, dochodzgc do
trafnego wniosku, ze zachodzi miedzy nimi podobienstwo w stopniu, ktéry rodzi
realne niebezpieczenstwo ich konfuzji. Czynnikiem, ktory ma szczegdlne znaczenie
dla mozliwosci wprowadzenia w btgd konsumentdéw co do rzeczywistego
pochodzenia nabywanych towaréw (element dominujgcy) jest tu podobienstwo
fonetyczne: brzmienie gtosowe obu znakoéw jest identyczne. Zaraz za nim lokuje sie
podobienstwo wizualne (graficzne): okolicznos¢, ze znak pozwanego pisany jest
duzymi literami, czesto z dodaniem korony, a powoda matymi, nie stanowi
wystarczajgcej sity odrozniajgcej. Niebezpieczenstwo ryzyka pomylenia przez
konsumentéw tych znakéw nie miato zresztg tylko charakteru potencjalnego; wedle
ustalen Sadu dochodzito do nich w rzeczywistosci, czego potwierdzeniem
byty przypadki adresowania do powoda reklamacji dotyczgcych zegarkow
produkowanych przez pozwanego. Kwestionowanie w skardze tych ustalen jest
bezskuteczne, ze wzgledu na ograniczong w tym zakresie kognicje sadu
kasacyjnego (art. 393° § 3 k.p.c.). W tym stanie rzeczy uznanie przez Sad, ze
pozwany, wprowadzajgc do obrotu towary sygnowane znakiem podobnym
do znaku umieszczanego na towarach powoda, dopuscit sie czynu nieuczciwej
konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. byto usprawiedliwione, a tym samym
podwazanie w skardze kasacyjnej tej kwalifikacji prawnej dziatania pozwanego byto
nieskuteczne. Jednoczesnie jednak Sad przyjat, ze znak towarowy powoda
byt znakiem renomowanym, w zwigzku z czym udzielit powodowi ochrony
prawnej kumulatywnie na podstawie obu ustaw: ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i na podstawie Prawa wtasnosci przemystowej. Dopuszczalnosé, co do

zasady, stosowania takiej kumulatywnej ochrony przyjmowana jest zaréwno



w doktrynie, jaki w orzecznictwie (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia
12 pazdziernika 2005 r., 1l CKN 160/05, OSNC 2006, nr 7 — 8, poz. 132, czy wyrok
z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, niepubl). Pozwany konsekwentnie
kwestionowat stanowisko powoda, a nastepnie ocene Sgddéw obu Instancji, co do
przypisania znakowi towarowemu powoda waloru znaku renomowanego. Trzeba
przy tym podkreslic, ze ocene, czy dany znak moze by¢ uznany za znak
renomowany utrudnia fakt, ze nie ma ustawowej definicji takiego znaku. Dodatkowo
zas, jak trafnie wskazuje sie w pismiennictwie, orzecznictwo krajowe rozni sie
w tej kwestii od orzecznictwa unijnego, jesli chodzi o roztozenie pewnych akcentéw.
Orzecznictwo unijne ktadzie bowiem nacisk na stopien powszechnosci
znajomosci znaku, jego rozpoznawalnos¢ (por. wyrok Sgdu UE z dnia 25 stycznia
2012 r., T-332/10, Viaguara p-ko OHIM - Pfizer, czy wyrok ETS z dnia
6 pazdziernika 2009 r., C - 301/07 Pago International), podczas gdy orzecznictwo
krajowe akcentuje prestiz znaku, jego site przyciggania i zdolnos¢ reklamowag
(por. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC
2011, nr 11, poz. 127), z dnia 7 marca 2007 r., Il CSK 428/06, czy powotany wyrok
z dnia 29 listopada 2009 r., V CSK 71/09). Z kolei w zaskarzonym wyroku Sad
przywigzat szczegolng wage do naktadow powoda na reklame oraz do ilosci
otwieranych i funkcjonujgcych punktéw sprzedazy jego wyrobow, co moze nie byc¢
wystarczajgco jednoznacznym wyrazem i podstawg do przyznania jego znakowi
waloru znaku renomowanego. Nie mozna tez podzieli¢ stanowiska Sgdu, ktéry
ustalat renome znaku powoda wytgcznie na date wyrokowania w niniejszej sprawie.
Tymczasem decydujgcym okresem do badania tej kwestii powinno byc¢
rozpoczecie uzywania w obrocie gospodarczym przez pozwanego znaku
podobnego do znaku towarowego powoda (2006 r.) i uwienczenie tego okresu
zgtoszeniem przez pozwanego do zarejestrowania podobnego znaku w Urzedzie
Patentowym, co miato miejsce w 2008 r. Skarzgcy ma bowiem racje, ze przyjecie
stanowiska Sadu prowadzi w konsekwencji do tego, iz sygnowanie przez
pozwanego swoich wyrobow znakiem towarowym podobnym do znaku powoda
bytoby poczgtkowo legalne, a statoby sie bezprawne dopiero z chwilg uzyskania
renomy przez znak powoda, czego nie mozna zaakceptowac. Warto tez dodac, ze,

jak uczy doswiadczenie, renoma znaku nie jest cechg stata danego produktu.



W tym kontekscie istotnego znaczenia nabiera okolicznos¢, ze Wojewddzki
Sad Administracyjny w W. w wyroku z dnia 11 marca 2016 r., VI SA/Wa .../15 uznat,
ze w 2008 r. znak towarowy powoda nie miat cech znaku renomowanego. Tym
samym podwaza to zasadnos¢ udzielonej powodowi w zaskarzonym wyroku
ochrony prawnej na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 3 p.w.p., przewidzianej
dla podobnego znaku renomowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow. W
konsekwencji zas powstaje kwestia, niemozliwa do rozstrzygniecia na etapie
postepowania kasacyjnego, czy treS¢ i zakres udzielonej powodowi ochrony
prawnej, ograniczonej ewentualnie do art. 18 ust. 1 pkt 1 — 3 u.z.n.k., powinny
pozostac takie same, jak przy zastosowaniu kumulatywnej ochrony udzielonej takze
z art. 296 ust. 1 p.w.p. Z tej przyczyny wyrok w zaskarzonej czesci podlegat
uchyleniu (art. 398/15 § 1 w zw. z art. 108 § 2 k.p.c.).

Nieusprawiedliwiony okazat sie natomiast zarzut skargi dotyczacy
przedawnienia dochodzonych przez powoda roszczenh. Jak stusznie wskazuje sie
w doktrynie, dziatania wypetniajgce znamiona czynu nieuczciwej konkurencji mogg
by¢ czynami o charakterze jednostkowym, powtarzajgcymi sie, albo mie¢ postac
czynu ciggtego. Zakwalifikowanie przez Sady obu Instancji czyndw pozwanego,
polegajgcych na wprowadzaniu do obrotu produktéw oznaczonych znakiem G. jako
powtarzajgcych sie byto prawidtowe. Za trafnoscig tej kwalifikacji przemawia tresc
art. 20 u.z.n.k., w ktérego zdaniu drugim akcentuje sie, ze ,bieg przedawnienia
rozpoczyna sie oddzielnie co do kazdego naruszenia.” Propozycji pozwanego, zeby
jego poszczegodlne dziatania potraktowaC jako jeden czyn ciggty, nie mozna
zaakceptowac, jako sprzecznej z wyrazng woli ustawodawcy wyrazong w tym
przepisie. Ratio legis tej normy polega na przyjeciu godnych poparcia rozwigzan
legislacyjnych, zmierzajgcych do udzielenia mozliwie skutecznej ochrony prawu
wiasnosci przemystowej przed czynami nieuczciwej konkurencji. Wykfadnia
pozwanego zmierza do zdecydowanego zawezenia tej ochrony w wymiarze

czasowym i takze z tego wzgledu nie mozna jej podzieli¢.

Na koniec pozostaje odnotowaC, ze pozwany poswiecit sporo miejsca
w skardze kasacyjnej zarzutom naruszenia art. 23 i art. 24 § 1 i art. 43/10 k.c.
Pozostaje to w wyraznej dysproporcji w stosunku do uzasadnienia skarzonego

wyroku, w ktéorym zawarto uwage, ze dziatania pozwanego, ,pozwalajg na



postrzeganie ich takze jako naruszenia dobrego imienia strony powodowej”.
To lakoniczne stwierdzenie nie znalazio rozwiniecia ani w ustaleniach Sadu ani
w dalszej ocenie prawnej, co trafnie krytykuje skarzgcy. Uszto jednak jego
uwagi, ze analiza uzasadnienia skarzonego wyroku prowadzi do wniosku, iz to
stwierdzenie Sgdu nie miato w rezultacie wptywu na tre$¢ rozstrzygniecia, gdyz to
oparte zostato ostatecznie na odpowiednich przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz prawa wtasnosci przemystowej. W tej sytuacji
ta uwaga Sadu, poczyniona niejako na marginesie, traci swojg doniosto$¢
motywacyjng. Czyni to niecelowym szczegdtowe ustosunkowywanie sie przez

Sad Najwyzszy zaréwno do niegj, jak i do zwigzanych z nig zarzutow.

Z podanych przyczyn orzeczono, jak w wyroku.
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