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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Monika Koba (przewodniczacy)
SSN Mirostaw Baczyk (sprawozdawca)

SSA Bogustaw Dobrowolski

w sprawie z powddztwa G. S.A. z siedzibg w I. (Francja) i I. S.A. z siedzibg w [...]
przeciwko T. Holdings spétce z 0.0. z siedzibg w [...]

i T. spotce z 0.0. z siedzibg w [...]

o ochrone wspolnotowych znakéw towarowych i zakazanie czyndw nieuczciwej
konkurenciji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w lzbie Cywilnej

w dniu 27 lipca 2017 r.,

skargi kasacyjnej pozwanych

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 3 marca 2016 r.,

uchyla zaskarzony wyrok w czesci uwzgledniajacej apelacje
powodoéw /punkty l.1a, I.2a, l.3abc, l.4abc/ i w punkcie 1.5 ai b
w zakresie, w jakim dotyczy oznaczenia stownego "P. i
oznaczenia slowno-graficznego "P. ,, oraz rozstrzygajacej o
kosztach postepowania Ipunkty 1.6 i n/

i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu



w [..] do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia

o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



W pozwie skierowanym przeciwko M. Spoéfce z 0.0. (obecnie: T. sp. z 0.0., k.
1549 akt i T. sp. z 0.0. powodowie — G.+ S.A. (Francja) i I. S.A. (Polska) zgtosili
kilkka roszczen zwigzanych z ochrong wspolnotowego znaku towarowego.
Powodowie powotywali sie na stuzgce im wytgczne prawa do wskazanych w pozwie
znakéw towarowych, zawierajgcych element ,[...]°, ktérych nie honorowaty
pozwane Spofki, dziatajgce — podobnie jak powodowie — na rynku ustug medialnych.
Powodowie wywodzili swoje roszczenia z przepisow rozporzgdzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. UE L z dnia 24 marca 2009 r., cyt. dalej jako ,rozporzgdzenie z 2009 r.) i
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(Dz.U. z 2008 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.; cyt. dalej jako ustawa z dnia 16
kwietnia 1993 r.”

Powodowie sformutowali przeciwko pozwanym kilka roszczen.

Po pierwsze, domagali sie zakazania pozwanej Spofce M.naruszania praw
do graficznych i stowno — graficznych wspaolnotowych znakow towarowych (w.z.t.)
wskazanych w pozwie. Domagali sie takze zakazania popetniania przez pozwanych
czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na uzywaniu oznaczenia [...] w nazwie
informacyjnego kanatu telewizyjnego ,P.”, w tym - w oznaczeniu N. oraz programu
telewizyjnego [...]. Zakaz ten obejmowat uzywanie oznaczenie [...] w nazwie kanatu
telewizyjnego P.[...] w jakiejkolwiek formie graficznej, uzywania tego oznaczenia w

nazwie programu telewizyjnego [...] w jakiejkolwiek formie graficznej (pkt I).

Po drugie, formutowali takze zgdanie zakazania T. — spodice zo.o.
naruszania praw do wymienionych w pozwie znakoéw towarowych oraz zakaz
popetniania wobec powodow czynu nieuczciwej konkurencji polegajacych na
uzywaniu oznaczenia [...] w nazwie informacyjnego kanatu telewizyjnego P.[...], w

tym — w oznaczeniu N.*! oraz w nazwie programu [...].

Przy obu Zzgdaniach skierowanych wobec pozwanych powodowie okre$lali

katalog czynnosci pozwanych, ktére mogtyby byc objete zakazem.

Po trzecie, powodowie zgdali nakazania pozwanym: 1) wycofania z obrotu,
wtym od dystrybutorow i partneréw handlowych, stanowigcych wiasnosé



pozwanych ofert, materiatdw informacyjnych, materiatébw reklamowych lub innych
przedmiotbw  zwigzanych z  prowadzeniem  dziatalno$ci  gospodarczej,
wykorzystujgcych oznaczenia wskazane w pkt. | zgdania w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia sie wyroku; 2) usuniecia ze stron internetowych, ktorych
dysponentem jest pozwany, tresci o charakterze promocyjnym i informacyjnym
wykorzystujgcych oznaczenia wskazane w pkt. | w terminie 14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku; 3) zniszczenia przez pozwanych ofert, materiatow
informacyjnych, materiatow reklamowych Ilub innych przedmiotow zwigzanych
z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, wykorzystujgcych oznaczenie

wskazane w pkt | pozwu, w terminie 21 dni od uprawomocnienia sie wyroku.

Po czwarte, powodowie zadali zobowigzania (pkt V) obu pozwanych do
podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu w zakresie
uwzglednienia roszczen z okreslonych w pkt | i Il pozwu poprzez ich umieszczenie
na stronie internetowej przez okres 7 dni i trzykrotnie na antenie kanatu
telewizyjnego, nadawanego poprzednio pod nazwg P.B., ogtoszeh o tresci i w
formie wskazanej w pozwie, a ponadto o upowaznienie powodow do opublikowania
tych ogtoszen na koszt pozwanych, gdyby strona pozwana nie wykonata

orzeczonego obowigzku w terminie.

Powodowa G. [...] S.A. powotywata sie na wytgcznosc¢ przystugujacego jej
w.z.t., zawierajgcego element [...] w sferze zwigzanej z dziatalnoscig telewizyjng
i produkcjg filmowg, a powdd |. wskazywat na uprawnienie z tego znaku
wspolnotowego na podstawie wytgcznej licencji. Powodowie wskazywali, ze
pozwani konkurujg z nimi na rynku ustug medialnych, w szczegdlnosci na rynku
ptatnej telewizji. Nieuprawnione dziatania pozwanych naruszajg prawa wytgczne
powodow do wskazanych znakdéw towarowych i sg réwniez czynami nieuczciwej

konkurenciji.

Sad Okregowy oddalit w catosci powodztwo, a Sad Apelacyjny w wyniku
apelacji powodéw zmienit zaskarzony wyrok. Zakazat pozwanej — T. Holdings
Spotce z 0.0. - czynnosci okreslonych w pkt | a-b pozwu; zakazat pozwanej — T.
Spotce z 0.0. - czynnosci omawianych w pkt Il a-b; nakazat pozwanym dokonania
czynnosci wskazanych w pkt Il 1-3 i w pkt IV d-3. Zobowigzat takze do podania do



publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu Sad Apelacyjnego w sposéb i w
miejscu wskazanym w pkt | 5 wyroku. Oddalit apelacje w pozostatym zakresie (w

odniesieniu do zgdania sformutowanego w pkt | ¢ pozwu).
Sad Okregowy dokonat nastepujgcych ustalen faktycznych.

Powdd — G. S.A. jest uprawniony do ponad dwudziestu znakéw towarowych
przedstawionych w pozwie (s. 4 - 5 uzasadnienia wyroku Sgdu Apelacyjnego). Jest
to miedzynarodowy koncern medialny, samodzielnie i poprzez spoétki — corki
produkuje kanaty telewizyjne, dziata tez jako operator platform cyfrowych i nadawca
telewizyjny. Powdd drugi - . S.A. prowadzi dziatalnos¢ podobng na rynku polskim
(prowadzi platforme cyfrowg ,, [...]" i jest spotkg zalezng G. S.A.; 51% udziatow).
Drugi powdd uzywa za zgodg spétki — matki licencjonowanych znakéw towarowych
na rynku polskim dla oznaczenia emitowanych i reemitowanych programéw
telewizyjnych, a takze dziatalnosci promocyjnej dotyczgcej rynku ustug medialnych.
W latach 1994-2014 I. S.A. i jej poprzednicy prawni nabyli tgcznie 22 koncesje do
nadawania w trybie telewizji naziemnej i satelitarnej. Kanaty oznaczone znakami
towarowymi G. S.A. sg obecnie w Polsce emitowane od 1994 r., odnoszg sukcesy
rynkowe, cieszg sie wysokg oglgdalnosciag, pozostajg w czotbwce w zakresie optat
przypadajgcych na pojedynczego abonenta w kategorii kanatéw ptatnych na
pojedynczego abonenta. Drugi pozwany prowadzi intensywne dziatania promocyjne
wiasnych produktéw, na ktére sktadajg sie kanaty oznaczone znakami towarowymi
spotki — matki. Dtugotrwata obecnosc¢ na rynku i jakos¢ nadawanych programow
przyniosta efekty w postaci uzyskania nagréd transowych i wysokiej znajomosci

znakow towarowych G. S.A.

Pozwani prowadzg podobng dziatalno$¢ na rynku medialnym. M. spotka z
0.0. byta upowazniona do nadawania kanatu telewizyjnego P.B. Kanat ten jest
dystrybuowany przez T. spétke z 0.0., ktdra poprzez spotke zalezng — T. Holdings
spotke z 0.0. — kontrolujg dziatalnos¢ M. spotki z 0.0. Pozwani podijeli probe
nadawania kanatu ,P.[...]", ktory nastepnie — w wyniku wykonania postanowienia o
zabezpieczeniu z dnia 17 lipca 2014 r. — otrzymat zmieniong nazwe , P. 2. W
ramach kanatu emitowana jest m.in. audycja ,[...] . Kanat P. 2 jest (re)emitowany

przez T. spotke z 0.0. i przez innych operatorow, w tym w ramach kontrolowane;j



przez powodéw platformy cyfrowej [...]. Kanat P.[...], opatrywany znakiem N., ciggle
podczas emisji kanalu na ekranie, zastgpiono oznaczeniem News/Polsat?
w wyniku udzielonego powodowi wspomnianego zabezpieczenia. Oznaczenie
wykorzystywane przez pozwanych zawiera w sobie element ,P.”, uzywany przez T.
spotke z 0.0. dla oznaczenia takze innych kanatéw telewizyjnych. Oznaczenie ,P.”
charakteryzuje sie wysokg rozpoznawalnoscig w segmencie telewizji ptatnej i

nieptatne;j.

Sad Okregowy stwierdzit, ze powodowi I. S.A. przystuguje takze legitymacja
czynna w sprawie z racji uzyskanej przez niego licencji uzywania znakow
towarowych nalezgcych do G.. Legitymacja ta nie byta kwestionowana w dalszym

toku postepowania.

Powodowie wykazali uzywanie znakéw towarowych na terytorium Unii
Europejskiej. Stworzona przez powodow seria znakow ze wspolnym elementem
»[---]” nalezy do tzw. rodziny znakéw towarowych. Okolicznos¢ ta oczywiscie wptywa
na ocene ryzyka konfuzji, ale nie determinuje zachowania przestanki podobienstwa

znakow.

Wedlug Sadu, kazdy z zarejestrowanych na rzecz pierwszego powoda w.z.t.
rézni sie istotnie od kwestionowanych oznaczen pozwanych — N.M1i [...]. Znak [...]
jest chroniony zaréwno jako odrebny, zarejestrowany znak towarowy (nr 1025864)
w systemie madryckim na terenie m.in. Unii Europejskiej. Objety jest tez ochrong
jako element graficznego w.z.t. [...]CTM — 1025864 oraz stowno — graficzny w.z.t. (s.

9 uzasadnienia zaskarzonego wyroku).

Znak towarowy ([...]) ma znikomg zdolnos¢ odrézniajgcg pierwotng. Nie
uzyskat, zdaniem Sadu, tzw. wtérnej zdolnosci odrézniajgcej zgodnie z art. 7 ust. 3
rozporzgdzenie nr 207/2009 w nastepstwie uzywania znaku. Nie uzyskat bowiem
odpowiedniej renomy pozwalajgcej przyjac, i stwierdziC szerszg ochrone prawng
renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt ¢ rozporzgdzenie
z 2009 r. Renoma nie determinuje jednak istnienia wtdérnego odrdzniajgcego

charakteru znaku towarowego.

Poréwnanie poszczegolnych znakow towarowych, zarejestrowanych na

rzecz pierwszego powoda z oznaczeniem N.[...] i [...] prowadzi do wniosku, Zze sg



to znaki podobne w zakresie elementu ,[...]” w warstwie stownej i koncepcyjnej. Nie
nastepuje tu jednak naruszenie praw wytgcznosci powodow, bowiem element ,|[...]”
nie ma charakteru dominujgcego w Zzadnym z zarejestrowanych znakow
towarowych powodow z wyjgtkiem tylko znaku CTM — 1025864. Znak — ,[...]" —
odpowiada znakowi matematycznemu ,[...]", ma wprawdzie charakter dominujacy i
moze by¢ poréwnywalny z fantazyjnym elementem przypominajgcym ,[...]",
obecnym w oznaczeniu pozwanych N.[)), jednakze ze $wiadectwa rejestracji CTM
— 1025864 i graficznego charakteru znaku wynika jedynie ochrona dla jego
graficznej formy, a ta catkowicie odbiega od widocznego w porownywanym
znaczeniu. Znak ,[...]” nie moze by¢ zatem uznany za podobny do znaku
pozwanych — ,N.I'I' a takze do znaku [...]. W przedostatnim znaku element ,[...]" nie

stuzy w ogole oznaczeniu pochodzenia ustugi, funkcje te spetnia stowo ,P”.

Wedlug Sgdu Okregowego, nie byto takze podstaw do przyjecia istnienia
czyndw nieuczciwej konkurencji ze strony pozwanych postugujgcych sie
wspomnianymi znakami towarowymi. Nie doszto bowiem do naruszenia art. 10
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. Powodowie jako pierwsi na rynku polskim uzywali
oznaczenia ,[...]” dla oznaczenia kanatdw telewizyjnych. Z przeprowadzonej
analizy charakteru oznaczen zarejestrowanych jako w.z.t., do ktorych prawo
wytgczne przystuguje G. S.A., wynika, ze sam znak ,[...]" jest pozbawiony zdolnosci
odrdzniajgcej, ma charakter opisowy i nie petni funkcji oznaczenia pochodzenia
towaru (ustugi). Nie doszilo tez do naruszenia art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r., bowiem uzywanie oznaczenia ,[...]” nie naruszato prawa lub dobrych obyczajéw
w zakresie dziatalnosci gospodarczej. Oznaczenie takie ma charakter opisowy i
nalezy do domeny publicznej. Wskazuje na multiplikacje ustug (ich wiekszg ilos¢,
inne wersje poza ustugg podstawowg). W ten sposéb oznaczenie to jest rozumiane
przez odbiorcow. Nie udowodniono takze dziatan pozwanych o charakterze
pasozytniczym, polegajgcym na korzystaniu z efektu pracy swojego konkurenta.
Przekonywajgca okazata sie argumentacja pozwanych, ktorzy upatrujg swoje

osiggniecia w odpowiednich dziataniach organizacyjnych.

Z zebranego materiatu dowodowego wynika renoma znaku C.[...], ale nie
renoma elementu ,[...]" i pozostatych znakéw G. [..] S.A. Nie mozna wiec

powotywacé sie na renome elementu ,[...]". Nie moze tez wystgpi¢ zagrozenie tzw.



rozwodnienia renomy i sity znaku ,[...][...]". Istniata renoma takze oznaczenia ,P.” i
to wyklucza mozliwos¢ korzystania z renomy znaku ,[...][...]" przez pozwanych.
Ewentualne nieprawdopodobne skojarzenie oznaczenia N.I! ze znakiem ,[...][..]"
prowadzi¢ mogtoby co najwyzej do korzystania przez powoddw z silniejszej pozycji

rynkowej niz pozwanych.

W skardze kasacyjnej dwodch pozwanych zaskarzono wyrok Sadu
Apelacyjnego w czesci (pkt B skargi) i wskazywano na naruszenie przepisow prawa
materialnego: art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — prawa wtasnosci
przemystowej (Dz.U. z 2017 r., nr 776) w zwigzku z art. 111 ust. 1 rozporzgdzenia
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspoélnotowego znaku
towarowego; art. 12 lit.b (obecnie: art. 12 ust. 1 lit.b) w zw. z art. 7 ust. 1 lit.c
rozporzadzenia nr 207/2008 r.; art. 12 lit.b (obecnie: art. 12 ust. 1 lit.b) w zw. z art. 7
ust. 1 lit.c rozporzadzenia nr 207/2009 r.; art. 12 lit.b (obecnie: art. 12 ust. 1 lit.b)
rozporzadzenia; art. 9 ust. 1 lit.b i ¢c rozporzadzenia; art. 102 ust. 1 rozporzgdzenia,;
art. 10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.; art. 12 lit.b

(obecnie; art. 12 ust. 1 lit.b) rozporzgdzenia.

Skarzagcy wnosili o uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzonej
czesci i oddalenie powoddztwa w catosci, ewentualnie o uchylenie orzeczenia
w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego

rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt co nastepuje:

1. W rozpoznawanej sprawie przesgdzona zostata juz legitymacja czynna
i bierna podmiotoéw wystepujgcych po obu stronach procesu. Ponadto pozwani nie
kwestionujg obecnie stanowiska Sgdu Apelacyjnego, ze wskazywane przez nich
okolicznosci reemisji kanatu P.[*! na platformie cyfrowej ncl...] nie prowadzity do
mozliwosci przyjecia zgody powodow na uzywanie przez pozwanych konkurentow
znaku ,[...]” w sferze ustug telewizyjnych (s. 36 - 37 uzasadnienia zaskarzonego
wyroku). Podobna konstatacja pojawita sie réwniez w uzasadnieniu wyroku Sadu
pierwszej instancji (s. 13). Nie wiadomo jednak, dlaczego uwagi w tym zakresie
znalazty sie dopiero w potowie uzasadnienia zaskarzonego wyroku, skoro majg one

jednak zasadnicze znaczenie dla ustalenia w ogdle kwestii ewentualnej



bezprawnosci dziatania pozwanych, a Sad Apelacyjny rozpoczgt wywod
uzasadnienia od zweryfikowania ustalen Sadu Okregowego dotyczacych
wykazania przez powodow renomy i rozpoznawalnosci uzywanych przez nich

znakow towarowych.

Nalezy takze zaznaczyC, ze w zwigzku ze wskazanym w skardze zakresu
zaskarzenia (pkt B skargi) prawomocne jest juz rozstrzygniecie Sagdu Apelacyjnego
w odniesieniu do oznaczenia ,[...]", uzywanego przez pozwanych. Pozostata zatem
do rozstrzygniecia kwestia zasadnosci roszczen powodow sformutowanych na
podstawie art. 9 rozporzadzenia z 2009 r. w zwigzku z uzywaniem w o0znaczeniu
.P.[...]” tego ostatniego elementu. Dalsza kwestia to mozliwosci przypisania
pozwanym czynow nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r.

2. W skardze kasacyjnej nie podniesiono zarzutéw naruszenia prawa
procesowego, w tym zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Bardzo obszerne
uzasadnienie Sadu Apelacyjnego spetnia ogdlne, formutowane wymagania
formalne przewidziane w tym przepisie. Nieodzowne bedg jednak uwagi Sadu
Najwyzszego dotyczgce samego merytorycznego i kompozycyjnego ujecia tego
uzasadnienia, skoro ma ono by¢ witasnie punktem wyjscia dokonanie wiasciwej
kontroli kasacyjnej w materii krajowych i wspodlnotowych znakéw towarowych

w Swietle podniesionych w skardze podstaw kasacyjnych.

Po pierwsze, sposéb prowadzenia rozwazan Sadu Apelacyjnego
w znacznym stopniu utrudnia, a niekiedy wrecz uniemozliwia dokonanie wtasciwej,
merytorycznej kontroli rozstrzygniecia. Przy zatozeniu, ze wywod Sgdu nawigzuje
doart. Qust. 1 lit. bic, art. 12 ust. 1 lit. b rozporzadzenia z 2009 r. i art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (bowiem takze podstawy swoich roszczen
powodowie formutowali w pozwie, a pozwani podnosili zarzuty naruszenia tych
przepisow w skardze kasacyjnej), nalezato zatem wymaga¢ od Sadu jednak
standardowej metody stosowania tych przepiséw. Chodzi o ustalenie niezbednego
stanu faktycznego, dokonanie odpowiedniej wykfadni przepiséw stanowigcych
podstawe zgtoszonych roszczen (takze przy uwzglednieniu orzecznictwa unijnego)

i wreszcie dokonania odpowiedniej subsumpcji. Nalezy przy tym oddzieli¢
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wyrazniej ustalenia faktyczne o istotnym i indyferentnym znaczeniu dla
rozstrzygniecia. Wymaga to jednak odpowiedniej, konsekwentnej sekwencji
omawianych kwestii prawnych, zapowiadania na wstepie prawnego sensu
dokonywanego wywodu, zwienczonego konkluzjg odnosnie do zastosowania

wtasciwych przepisow i unikania statych powtérzen.

Uzasadnienie Sadu, odpowiadajgce formalnie postanowieniom art. 328 § 2
k.p.c., nie spetnia jednak tych oczekiwan. Odnosi sie wrazenie duzej
przypadkowosci prowadzonego wywodu prawnego, pojawia sie melanz ustalen
faktycznych i ocen prawnych. Braku zgody na uzywanie znakéw towarowych
powodow pojawia sie np. w poftowie uzasadnienia, a powinien by¢ — jak
wspomniano w pkt 1 — rozstrzygniety na samym wstepie. Zastosowanej metody
wywodu nie usprawiedliwia, oczywiscie, niespdjny sposéb formutowania przez
powodow zarzutdw naruszenia prawa procesowego (co Sgad Apelacyjny stusznie
dostrzega; s. 20 uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Sgd Apelacyjny zaczyna
uzasadnienie od ustaleh dotyczgcych renomy znakéw towarowych powoda
(s. 20 - 25), a dopiero na s. 43 wyjasnia to, jakie znaczenie prawne ma ustalenie
takiej renomy dla koncepcji ochrony praw wynikajgcych ze znaku towarowego
(znaczenie przestanki tzw. konfuzji konsumenckiej dla ochrony znaku
renomowanego i nierenomowanego). Co wiecej, w uzasadnieniu zaskarzonego
wyroku trudno znalezé syntetyczny, ostateczny opis (sg tylko wzmianki w r6znych
jego miejscach) tego, na czym polegata bezprawnos$¢ dziatania pozwanych
(naruszenie sfery wytgcznosci powodow) przy zatozeniu, ze powodowie dostrzegali
prawne uzasadnienie objecia ochrong (wytgcznoscig) nie tylko graficznej szaty
zarejestrowanego znaku ,[...]. Na s. 52 - 54 uzasadnienia podano rozne ujecia
bezprawnosci pozwanych uzasadniajgcej udzielong ochrone prawng powodom
(ogdlna konstatacja o prawdopodobienstwie wprowadzenia odbiorcéow w btgd co do
pochodzenia znaku, dziatanie na szkode odrdzniajgcego znaku [...][...], dziatanie
szkodliwe o charakterze wtornym dla catej serii nierenomowanych znakéw
zawierajgcych znak — [...]). Elementy bezprawnego dziatania powoddw sg

powotywane niemal w catym uzasadnieniu z r6zng motywacjg prawnag.

Po drugie, w literaturze i orzecznictwie wspomina sie przynajmniej o trzech

zasadniczych funkcjach znakéw towarowych: odrézniajgcej (wskazujgcej
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pochodzenie towaréw lub ustugi od oznaczonego przedsiebiorcy), gwarancyjnej
(zapewniajgcej okreslony poziom jakosciowy towaru lub ustugi), reklamacyjng
(marketingowg). Pierwsza funkcja ma znaczenie podstawowe (konstytutywna)
i zawsze podlega ochronie przed ryzykiem pomytki (tzw. konfuzji konsumenckiej)
co do pochodzenia towaru. W literaturze przyjmuje sie, ze system ochrony praw
wynikajgcy ze znakdéw towarowych koncentruje sie wiasnie na ochronie tych funkgciji
w interesie uprawnionych przedsiebiorcow. Zaktada sie jednak ze, w praktyce mogag
wystepowaé rézne sposoby ochrony tych funkcji w zaleznosci od tredci
formutowanych roszczen przez przedsiebiorce, ktéremu przystuguje uprawnienie do
wytgcznosci korzystania ze znaku towarowego. Realizacja ochrony funkcji
pierwszej (funkcji oznaczenia pochodzenia) prowadzi posrednio do ochrony takze
funkcji dalszych. Nie wyklucza sie jednak mozliwosci bezposredniej ochrony samej
funkcji gwarancyjnej (funkcji jakosci znaku) i reklamowej w sytuacji, w ktérej uzywa
okreslonego oznaczonego (uzywanego przez inny podmiot) nie rodzi pomytki co do
pochodzenia, nie stanowi zatem naruszenia funkcji pochodzenia ustugi lub towaru.
Chodzi tu o tzw. samodzielng ochrone funkcji gwarancyjnej i reklamowe;,
charakterystyczng dla kategorii znakéw renomowanych w obrocie (koncepcja tzw.

poszerzonej ochrony takiego znaku; sgd wspomina o niej np. na s. 28).

W zwigzku z tym powstaje zasadnicze pytanie o prawny sens wywodu
zamieszczonego dopiero na s. 43 uzasadnienia zaskarzonego wyroku, w ktérym
Sad Apelacyjny zapewne nawigzuje do przedstawionych sposobéw ochrony
wspomnianych funkcji znaku towarowego. Ot6z stwierdzono tam ogdlnie, ze ryzyko
konfuzji nie stanowi warunku udzielenia ochrony znakom renomowanym, a jest
przestankg udzielenia ochrony pozostatym znakom (tzw. nierenomowanym
znakom powodow we wskazanej tzw. rodzinie znakéw). W przypadku znakdéw
renomowanych wystarczajgce jest wykazanie ,dziatania na szkode odrdézniajgcego

charakteru tych znakoéw” (zapewne chodzi o godzenie w ich funkcje odrdzniajgca).

W innym miejscu Sad Apelacyjny wyraznie stwierdza, ze istota sprawy
sprowadza sie do oceny, czy znak plus zarejestrowany w formie graficznej przez G.
jako samodzielny znak towarowy ,jest podobny do [...], jakim zaczeli postugiwac sie
powodowie” (s. 49 uzasadnienia zaskarzonego wyroku po diuzszym wywodzie

dotyczgcym badania podobiehAstwa znakdw; na s. 42 znalazta sie ogdlna uwaga,
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czy podobienstwo znakdéw powoduje ,prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd w

szczegolnosci w przypadku znakéw nierenomowanych”).

Pojawia sie zatem koniecznos¢ odpowiedniego okreslenia przyjetej
przez powoddéw koncepcji ochrony i tym samym prawno - dogmatycznego
uporzagdkowania wywodu prawnego. Wymaga to takze zdyscyplinowanego
jurydycznie wywodu. Zostat on w prawdzie zapowiedziany (por. passus na s. 28,
konieczno$¢ wilasciwego wyjasnienia ogoélnych, nieostrych pojeC¢ prawa znakéw
towarowych), ale niekonsekwentnie zrealizowany, uniemozliwiajgcy w istocie
wiasciwg weryfikacje zasadnosci podstaw prawnych zgtoszonych przez powodoéw

roszczen.

3. Skarzagcy podnoszg ze na rzecz innego (niewystepujgcego w sporze)
podmiotu (P. T. Spétka z 0.0.) zarejestrowany zostat znak towarowy ,P." o
numerze 980. Element tego znaku zostat wykorzystany w oznaczeniu stowno -
graficznym ,P. [...]”, m.in. dla ustug w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych.
Prawo ochronne tego podmiotu na znak towarowy jest skuteczne orga omnes, a
wiec takze wobec powoddéw (art. 153 ust. 1 ustawy — prawo witasnoSci
przemystowej). Rejestracja wspolnotowych znakéw towarowych, wskazywanych
przez skarzgcych (CTM — 1025864, CTM — 8698961 i CTM - 3482271) nie moze
wylaczaé prawa do znaku towarowego, P.'! zarejestrowanego dla klas tozsamych
z klasami znakéw towarowych powoddéw. Zgodnie z art. 111 ust. 1 rozporzgdzenia
z 2009 r., wiasciciel krajowego znaku towarowego moze sprzeciwiC sie uzywaniu
wspolnotowego znaku towarowego na terytorium, na ktorym jego prawo jest
chronione. Zdaniem skarzgcych, jedynie wspominany podmiot trzeci, ktéremu
przystuguje prawo do znaku towarowego, mogtby skutecznie zgtasza¢ roszczenia
wobec pozwanych w zwigzku z uzywaniem oznaczen ,P. [...]°. Oznacza to w
konsekwencji bezzasadnosS¢ roszczen powoddédw wywodzonych z prawa do

wspoélnotowego znaku towarowego.

Nalezy stwierdzi¢, ze sam fakt skutecznosci prawa do krajowego znaku
towarowego erga omnes, ktérym dysponuje P. T. Spétka z o.0. i nie zgtasza
odpowiednich roszczen wobec pozwanych (z racji — jak wywodzg skarzgcy -

wykorzystania elementu znaku graficznego tego podmiotu w oznaczeniu stowno -
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graficznym ,P. [...]"), nie usprawiedliwia legalnosci postugiwania sie wspomnianym
elementem w relacji do powoddéw. Nie jest tez uzasadnione stanowisko powodow,
ze tylko wspomniany podmiot trzeci mogtby zgtaszac roszczenia wobec pozwanych
w zwigzku z uzywaniem przez nich oznaczen ,P. [...]". Nie ma przy tym znaczenia,
czy chodzi tylko o graficzng szate znaku wspomnianego podmiotu trzeciego, czy
tez 0 inng jego postac, eksponowang w toku postepowania rozpoznawczego (s. 18
apelacji powodow, s. 15 uzasadnienia oskarzonego wyroku). Sad Apelacyjny trafnie
bowiem wyjasnit, Zze pozwani nie tylko nie powotywali sie¢ na prawo do
wykorzystania wspomnianego znaku, ale takze na jego rzeczywiste uzywanie w
sferze swiadczenia ustug telewizyjnych. Tylko w takiej sytuacji pozwani mogliby
powotywaé sie na przewidziane w art. 111 ust. 1 rozporzadzenia z 2009 r.
uprawnienie do sprzeciwu uzywania unijnego znaku towarowego powodow.
Ponadto nalezy podkreslic, ze ostatecznie do powodow nalezato odpowiednie
okreslenie przedmiotu ochrony wynikajgcej =z zarejestrowanych znakow
towarowych i zindywidualizowanie podmiotéw, ktére — zdaniem powodow -—

naruszajg ich prawo wytgcznosci.

W tej sytuacji brak podstaw do przyjecia naruszenia przepisow art. 153 ust. 1

prawa wiasnosci przemystowej i art. 111 ust. 1 rozporzgdzenia 2009 r.

4. Dla lepszego zobrazowania oceny tego, czy uzywanie w obrocie
oznaczenie ma charakter opisowy w rozumieniu ust. 7, ust. 1 lit.c i art. 12 lit.b
rozporzgdzenia z 2009 r. Sgd powotat sie na orzecznictwo sgadéw unijnych.
Jednoczesnie zaznaczyt, ze w celu powigzania swiadomosci odbiorcow kanatu
telewizyjnego, nadawanego poprzednio jako P. B. z kanatem nowym ,P. N.”,
nadawca mogt osiggngc ten efekt w najprostszy sposob, tj. przez przemianowanie
P. B. na P. N. 2. Innymi stowy, pozwany ten mogt zastosowa¢ kazde inne
oznaczenie sugerujgce zwigzek programu z jego wersjg podstawowg (np. bis,
extra), a niekolidujgcg przy tym ze znakami powoddéw (s. 35, 47 uzasadnienia
zaskarzonego wyroku). W skardze kasacyjnej trafnie jednak podniesiono, ze taka
konstatacja powinna wynikac¢ jednak z odpowiednio przeprowadzonej interpretacji
art. 12 pkt 6 rozporzadzenia z 2009 r. W przepisie tym bowiem ani bezposrednio
ani posrednio nie wspomina sie o tym, ze przy tworzeniu swych znakdéw

towarowych konkurenci rynkowi powinni jednak poszukiwaé tzw. oznaczen
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zastepowalnych, synonimicznych dla oznaczenia swoich ustug i towaréw. Takie
wymaganie nie wynika takze ratio legis tego przepisu, ktory statuuje swobode
wyboru przez przedsiebiorce oznaczen o charakterze opisowym, przy czym taki
charakter oznaczenia wykazany moze by¢ dopiero w toku sporu sgdowego (s. 13 —
15 skargi).

W kazdym razie Sad Apelacyjny nie podjgt w tym zakresie
odpowiedniego wysitku interpretacyjnego. Rzecz jasna, argumentem na rzecz
wspomnianej zastepowalnosci oznaczen nie moze by¢é wydanie postanowienia
zabezpieczajgcego z dnia 17 lipca 2014 r. (XXl GWO .../14) w toku obecnego
postepowania i nakazanie powodom postugiwanie sie tymczasowo oznaczeniem ,P.
N. 2. W zwigzku z przyjeta mozliwoscig zastgpienia oznaczenia ,[...]" innym
oznaczeniem (synonimem) Sad Apelacyjny ogolnie konkluduje, ze w nazwie
wlasnego kanatu telewizyjnego pozwany ,P. N.” wykorzystuje oznaczenie ,[...]" i to
czyni tak niezgodnie z uczciwymi praktykami w obrocie gospodarczym.
Nie wiadomo jednak, z jakim przepisem wigze sie taka ocena (s. 35 uzasadnienia
zaskarzonego wyroku). W kazdym razie taka ocena wydaje sie przemawiaé —
wedlug Sgdu — za bezprawnoscig dziatania pozwanych, a nie stanowi¢ tylko

konsekwencje takiej bezprawnosci.

Nawigzywanie przez Sad Apelacyjny przy interpretacji art. 12 pkt 6
rozporzgdzenia z 2009 r. do elementu zastepowalnosci elementéw znaku
towarowego oznaczeniami synonimicznymi nie moze by¢ uznane za witasciwg
interpretacje tego przepisu. Dlatego za trafne nalezy uzna¢ zarzut naruszenia tego

przepisu w omawianym zakresie.

Sad Apelacyjny przytacza tres¢ jednego z opinii rzecznika generalnego
TSUE, ze ,konkurenci wtasciciela znaku towarowego, zawierajgcego elementy
opisowe nie sg uprawnieni do uzywania takich wskazowek w charakterze znaku
towarowego, a jedynie w celu opisu dostarczonych przez siebie towardéw lub ustug”
w kontekscie szerszego wywodu, stuzgcego wyktadni art. 6 ust. 16 pierwszej
dyrektywy Rady 89/104 BWG z dnia 21 grudnia 1988 r. Nie oznacza to jednak, ze
dostrzega tu jaka$ dodatkowg przestanke negatywng, pozwalajgcg wiascicielowi

wspolnotowego znaku towarowego zgtaszania zakazu osobie trzeciej uzywania
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okreslonych oznaczen w obrocie (art. 12 lit.b rozporzgdzenia z 2009 r.).
Z wskazanego w skardze wywodu Sgdu Apelacyjnego nie wynika bowiem — jak
sugeruje skarzgcy — stanowisko, ze odwotanie sie do nieistniejgcego warunku
i wzwigzku z tym oznaczenie uzyte w zarejestrowanym znaku towarowym nie

moze byc¢ juz wykorzystane w innym znaku towarowym (s.16 skargi).

5. Istotne znaczenie w sprawie ma interpretacja art. 12 lit.b rozporzadzenia
z 2009 r., zgodnie z ktérym, wspolnotowy znak towarowy nie uprawnia wiasciciela
do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie oznaczen majgcych tzw.
charakter oznaczen opisowych. Okres$lajg one blizej wtasciwosci towaru lub ustugi
(ich rodzaj, jakos¢, przeznaczenie, wartos¢, pochodzenie geograficzne, czas
produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi) i ich uzywanie pozostaje zawsze poza
sferg wytgcznosci witascicieli uprawnionych z okreslonego znaku towarowego.
Podobno regulacja zawarta zostata w art. 7 ust. 1 pkt ¢ rozporzgdzenia z 2009 r.
Oznaczenia o charakterze opisowym zaliczane sg do tzw. domeny publicznej. Stajg
sie zatem dostepne dla wszystkich przedsiebiorcow i pozbawione cechy

odrozniajgcej (dystynktywnej)jako konstruktywnej wtasciwosci znaku towarowego.

Skarzgcy odmiennie niz Sad Apelacyjny wskazuje na konieczno$é
zakwalifikowania oznaczenia (elementu) ,[...]", uzytego w oznaczeniu stownym ,P.
[...]” i oznaczeniu stowno — graficznym ,P. [...]", do kategorii wyraznie oznaczen
okreslajgcej wiasciwosci (cechy) ustugi telewizyjnej (telewizji prywatnej) i
wprowadzonej réwnoczesnie przez M. Spdtke z o0.0. (sens znaku ,[...]": wiecej

informacji niz na podstawowym kanale ,P.; s. 4, 16 i n. skargi).

Uzyta w art. 7 ust. 1 pkt c i art. 12 lit.b rozporzadzenia z 2009 r. formuta,
zmierzajgca do wskazania tzw. okreslen (nazw) opisowych, ujeta jest bardzo
szeroko. W kazdym razie u jej podstaw lezy wyraznie informacyjny cel okreslonego
oznaczenia opisowego. Cel taki jest skorelowany z typem ustugi (towaru),
skierowanej do odpowiedniego odbiorcy ustugi (relewantny, przecietny odbiorca
takiej ustugi). Przyjmuje sie, ze cecha opisowosci (jej warstwa informacyjna)
powinna wynikac juz wprost z samego oznaczenia. Nie ma watpliwosci co do tego,
ze ustalenie opisowego lub nieopisowego (oryginalnego) charakteru oznaczenia

uzytego w znaku towarowym nalezy do sadu, ktory bierze pod uwage niezbedne
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okolicznosci powstania i uzywanie okreslonego oznaczenia przez przedsiebiorcow
wystepujgcych na tzw. relewantnym rynku towaréw i ustug (konkurentéw). Ciezar
wykazania opisowos$ci danego oznaczenia (jego wytgcznej funkcji informacyjnej)
obcigza strone pozwang, natomiast strona powodowa, akcentujgca bezprawno$c¢
dziatania pozwanych, uzywajgcych w swoim znaku towarowym oznaczenia

l---]"» powinna wykazaé brak takiej opisowosci (art. 6 k.c.).

Stanowisko Sgdu Apelacyjnego, zmierzajgce do zakwalifikowania
oznaczenia ,[...]" i jako elementu uzywanego w zarejestrowanych przez powoddéw
znakach towarowych i tym samym objetych ochrong prawng, nalezy uznac

zdecydowanie za przedwczesne.

Po pierwsze, na pewno nalezatoby wymaga¢ odpowiedniej powsciggliwosci
w zakresie préb eliminowania niektorych, powszechnych symboli matematycznych
(zwtaszcza symbolu ,[...]") z kategorii oznaczen opisowych w rozumieniu art. 7 ust.
1 pkt ciart. 12 pkt 6 rozporzadzenia z 2009 r. Nalezy bowiem zaznaczyc, ze znak
sL---]” wykorzystywany jest obecnie w wielu znakach towarowych w krajach unijnych.
Spowodowane to by¢ moze jednak dos¢ niklg (niewielkg) z natury rzeczy
tzw. zdolnoscig odrdzniajgcg tego oznaczenia. O znacznym wykorzystaniu tego
oznaczenia w wielu znakach towarowych moze swiadczy¢, np. dotgczony do akt
sprawy (w toku postepowania kasacyjnego) wydruk z ogdlnie dostepnej bazy
EUJPO (strona internetowa Urzedu Unii Europejskiej d.s. wkasnosci Intelektualnej).
Znak ,[...]” jest zatem szeroko wykorzystywany w omawianym zakresie jako znak
stowno — graficzny (w potgczeniu z oznaczeniem stownym) oraz takze w czystej

postaci graficznej (krzyz grecki na roznym tle).

Po drugie, nie przekonywuje jednak pominiecie blizszej analizy sugestii
interpretacyjnych, jakie mogtyby wynika¢ z wywodu Sgdu UE z dnia 12 grudnia
2014 r. (sygn. akt T-591/113) rozpatrujgcego skarge G. przeciwko OHIM na decyzje
0 oddaleniu sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego ,N.[...]” ha rzecz E.; (s.
54-55 uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Odmienny stan faktyczny w tej sprawie
(rozny niz w sprawie obecnej), inaczej sformutowane zadanie wnoszgcego
sprzeciw, nie mogg Swiadczy¢ o braku aktualnosci i wadze przyjetej tam

interpretacji oraz argumentacji prawnej o charakterze ogdlniejszym. Nalezy tez
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zaznaczy€, ze samo uzywanie przez uprawnionego oznaczenia w ramach tzw.
rodziny znakow towarowych nie eliminuje cech tego oznaczenia uzywanego przez
konkurenta. O braku opisowosci oznaczenia nie moze co do zasady swiadczy¢ sam
SposOb uzycia tego oznaczenia przez innego przedsiebiorce w zakresie jego
dziatalnosci ustugowej okreslonego typu (modus utendi oznaczenia). Fakt
powotywania sie w obecnym postepowaniu przez powoddw ha renome
(powszechng znajomosc) trzech znakow towarowych nie dyskwalifikuje wyktadni
przyjetej we wspomnianym wyroku Sgdu EU z dnia 12 grudnia 2014 r. (s. 55

uzasadnienia zaskarzonego wyroku).

Po trzecie, Sad Apelacyjny przyjmuje, ze zdolnos¢ odrdzniajgca znaku ,[...]",
bedgcego elementem stownego znaku ,[...][...]" dla ustug telewizyjnych, byta
poczatkowo umiarkowana, a nastepnie w wyniku dtugotrwatego i intensywnego
uzywania przez powodow i wspomniane oznaczenie nabyto na rynku ustug
telewizyjnych duzg zdolno$¢ odrézniajgcg (s. 32 - 33 uzasadnienia zaskarzonego
wyroku). Jednoczesnie nie wykluczono cechy opisowosci znaku ,[...]°, ale z tym
zastrzezeniem, ze ,nie ma on charakteru opisowego, gdy odnosi sie do ustug
telewizyjnych, nadawania kanatéw telewizyjnych, produkcji filméw i programoéw”
(s. 29 uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Innymi stowy, ,w pewnych obszarach
zycia gospodarczego znak ten zachowuje zdolnos¢ odrdzniajgcg, a w konsekwencji

moze by¢ stosowany w roli znaku towarowego” (s. 31 uzasadnienia).

Sad Apelacyjny wskazat na takie elementy i okolicznosci, ktére doprowadzity
do przeksztatcenia znaku ,[...]” o funkcji opisowej (informacyjnej) w znak, ktéry
zawiera konstytutywny element znaku towarowego (cechg odroznialnosci). Jak sie
wydaje, Sgd Apelacyjny zaktada, ze takie przeksztatcenie nastgpito przed okresem

uzywania oznaczenia ,[...]” przez pozwanych i miato charakter ugruntowany.

Powstaje pytanie, dlaczego Sad tak zdecydowanie odrzuca jednak
informacyjng funkcje powszechnego, uniwersalnego symbolu matematycznego,
wynikajgcego przede wszystkim — jak podnoszg skarzacy — z ogdlnych regut
semantycznych i preferuje przede wszystkim czynnik relatywistyczny, tj. odpowiedni
sposOb uzywania oznaczenia ,[...]" przez powodow w sferze swiadczenia przez

nich ustug telewizyjnych. Relatywizm taki prowadzi jednak do znacznego
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zawezenia kategorii oznaczen opisowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt c i art. 12

pkt b rozporzadzenia z 2009 r.

W tej sytuacji nalezy przyja¢ ze Sad Apelacyjny przedwczesnie wykluczyt
mozliwos¢ zastosowania art. 7 ust. 1 pkt c i art. 12 pkt 6 rozporzgdzenia z 2009 r.
w zakresie mozliwosci okreslenia oznaczenia ,[...]” w nazwie kanatu telewizyjnego”
P. [...]” jako oznaczenie, ktére w chwili wytoczenia powddztwa nie miato juz cech
oznaczenia opisowego w rozumieniu tych przepisow. Istniaty zatem wystarczajgce
podstawy do uchylenia wyroku Sadu Apelacyjnego w zaskarzonym zakresie i
przekazania sprawy sadowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania (art. 398
k.p.c.). Ostateczna kwalifikacja oznaczenia uzywanego przez pozwanych moze
takze mieC zasadnicze znaczenie dla zaktualizowania sie¢ w rozpoznawanej sprawie
art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba ze mogty istnie¢
podstawy do przyjecia samodzielnego deliktu nieuczciwej konkurencji w swietle
tego przepisu, niezaleznie od rozstrzygniecia w kwestii wytgcznosci powodoéw co do
mozliwosci postugiwania sie znakiem ,[...]” w zakwestionowanym znaku towarowym

pozwanych.
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