Sygn. akt [l CSKP 5/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2021 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczacy)
SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

SSN Roman Trzaskowski

Protokolant Bozena Kowalska

w sprawie z powodztwa D. M.

przeciwko F. sp. zo.0. w Z.

o zaniechanie wprowadzania do obrotu i reklamy produktéw (...)
w opakowaniach zawierajgcych oznaczenie "T." oraz ztozenie oSwiadczenia,
i w sprawie z powoddztwa D. M. i Fundacji "R." w G.

przeciwko L. W. (poprzednio L. W.)

o zaniechanie wprowadzania do obrotu i reklamy produktéw (...)
w opakowaniach zawierajgcych oznaczenie "T."

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 16 lutego 2021 r.,

skargi kasacyjnej pozwanej F. sp. z 0.0. w Z.

oraz skargi kasacyjnej pozwanego L. W.

od wyroku Sadu Apelacyjnego w (...)

z dnia 5 marca 2018 r., sygn. akt | AGa (...),

1) oddala obie skargi kasacyjne,

2) zasadza od pozwanego F. spotki z 0.0. w Z. na rzecz D. M.
kwote 630,- (szeséset trzydziesci) zt tytulem kosztéow
postepowania kasacyjnego,

3) zasgdza od pozwanego L. W. na rzecz D. M. i Fundacji "R."
w G. po 630,- (szeséset trzydziesci) zt tytulem kosztow

postepowania kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Sad Okregowy w K. zarzgdzeniem z dnia 20 grudnia 2011 r. potgczyt do
wspolnego rozpoznania i rozstrzygniecia sprawy:

(I) z powddztwa D.M. przeciwko F. sp. z 0.0. z siedzibg w Z. o:

- zakazanie pozwanej sprzedazy oraz innych form wprowadzania do obrotu
produktow energetyzujgcych we wszelkiego rodzaju opakowaniach zawierajgcych
oznaczenie ,T.”, ,T.B.” lub ,B.T.” albo jakiekolwiek innych z uzyciem stowa ,T.”,

- nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, stanowigcych jej witasnosg,
produktoéw energetyzujgcych zawierajgcych wskazane oznaczenia,

- zakazanie pozwanej prowadzenia wszelkich form reklamy tak oznaczonych
produktow, niezaleznie od przyjetej formy ich przedstawienia,

- nakazanie pozwanej, by usuneta ze stron internetowych www.f.pl oraz
www.p.pl informacji o napojach energetyzujgcych zawierajgcych oznaczenia z
uzyciem stowa ,T.”,

- nakazanie pozwanej, by w terminie czternastu i siedmiu dni od daty
uprawomocnienia sie wyroku ziozyta oswiadczenia zawierajgce przeproszenie
powoda za naruszenia jego praw oraz dopuszczenie sie czynOw nieuczciwej
konkurenciji, ktérych tres$¢ oraz sposob publikacji zostaty oznaczone w pozwie,

- 0 upowaznienie powoda do publikacji tekstu przeprosin w prasie na koszt
pozwanej w wypadku, gdyby nie wykonata tego obowigzku.

(Il) z powddztwa D.M. oraz Fundacji D.M. ,R”. przeciwko L.W. (obecnie pod
nazwiskiem: L.W.) o:

- zakazanie pozwanemu wprowadzania do obrotu napojéw energetyzujgcych
produkowanych przez spoétke F. sp. z 0.0. w opakowaniach zawierajgcych
oznaczenia ,T.”, ,T.B.” lub ,B.T.” lub innych z uzyciem stowa ,T.”,

- zakazanie pozwanemu prowadzenia wszelkich form reklamy tak
opakowanych produktow niezaleznie od sposobu ich przedstawienia,

- zobowigzanie pozwanego do ziozenia oswiadczen zawierajgcych
przeproszenie powodow w sposéb i w formie oznaczonej w pozwie w terminie

czternastu dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku,



- upowaznienie powodow do opublikowania oswiadczenia na koszt
pozwanego w przypadku, gdyby nie wykonat tego obowigzku.

Wyrokiem z dnia 10 maja 2012 r. Sad Okregowy w K. oddalit oba powdédztwa.
W zakresie roszczeh skierowanych przeciwko F. sp. z 0.0. przyjat, ze zwrot T. jest
stowem popularnym, ktore czesto stanowi element znakdéw towarowych. Uznat, ze
D.M. nie przystugujg roszczenia dochodzone pozwem, gdyz prawo ochronne znaku
towarowego R-(...) obejmowato tylko okreslone ustugi, a nie produkty w postaci
napojow energetyzujgcych, ponadto znak ten nie miat cechy oryginalnosci
i rozpoznawalnosci. Budowa renomy napojéw oznaczonych stowem T. rozpoczeta
sie dopiero po zawarciu przez powoda z ich producentem, tj. spétkg G. umowy
promocyjnej zezwalajgcej na wykorzystywanie i rozpowszechnianie znaku stowno-
graficznego T. oraz wizerunku powoda. Spétka uzyskata nastepnie wiasne prawa
ochronne wynikajgce rejestracji znaku towarowego T. (R-(...)). Sad przyjat ponadto,
ze spotka nie dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurenciji, gdyz D.M. nigdy nie byt i
nie jest jej konkurentem na rynku produkgciji i dystrybucji napojow energetyzujgcych.
Sad wylgczyt mozliwos¢ oparcia roszczen na przepisach dotyczgcych ochrony débr
osobistych, wskazujgc ze powdd poczgtkowo wyrazit zgode na uzywanie swojego
pseudonimu sportowego, a w kolejnych wersjach nazw napojow nawigzywano do
stowa "T.” jako zwierzecia, a nie osoby powoda. W zakresie powodztwa
skierowanego przeciwko L. W. tres¢ motywdw rozstrzygniecia byta tozsama.

Wyrokiem z dnia 24 pazdziernika 2012 r. Sad Apelacyjny w (...) uchylit wyrok
Sadu Okregowego i przekazat mu sprawe do ponownego rozpoznania. Podstawg
wyroku kasatoryjnego dotyczgcego pozwanej F. sp. z 0.0. bylo niewyjasnienie
istoty sprawy, wybidrcze przeprowadzenie postepowania dowodowego wobec
bezpodstawnego przyjecia okolicznosci bezspornych. Sad drugiej instancji podzielit
zarzut apelacji powoda dotyczgcy podobieAstwa oznaczen ustug i towarow
uzywanych przez strony. Wskazat, ze o komplementarnosci mozna moéwic takze w
relacji napdj energetyzujacy - ustugi w zakresie doradztwa dotyczgcego sportu i
rekreacji oraz trenerstwa, a wtym m.in. zakresie D.M. uzyskat w 1999 r. prawa
ochronne na znak towarowy R-(...). Podstawg wyroku kasatoryjnego dotyczgcego
pozwanego L.W. bylo naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporzgdzenie

uzasadnienia nie zawierajgcego zadnych samodzielnych ustalen faktycznych,



odnoszgcych sie do tego pozwanego jako dystrybutora i osoby reklamujgcej napoje
energetyzujgce w opakowaniach o kwestionowanej szacie graficzne;.
Kolejnym wyrokiem z dnia 29 marca 2016 r. Sgd Okregowy w K. w sprawie (I)

przeciwko F. sp. z 0.0.:

- zakazat pozwanej sprzedazy oraz innych form wprowadzania do obrotu
produktéw energetyzujgcych w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierajgcych
oznaczenie ,T.”, ,T. B.” lub ,B.T.” bgdz jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem

T., niezaleznie od sposobu jego przedstawienia;

- zakazat pozwanej prowadzenia wszelkich form reklamy dotyczgcej
produktéw energetyzujgcych w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierajgcych
oznaczenie ,T.”, ,T. B.” lub ,B.T.” bgdz jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem
T., niezaleznie od sposobu jego przedstawienia, w ktérej wykorzystywane jest w

jakikolwiek sposob opakowanie takiego produktu;

- nakazat pozwanej, aby usuneta ze stron internetowych www.F.pl oraz
www.p.pl informacje o napoju energetyzujgcym zawierajagcym oznaczenie ,T.”, ,T.

B.” lub ,B. T.” bgdz jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem T.;

- nakazat pozwanej, aby ztozyta w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie
wyroku, na swoj koszt, w ogodlnopolskim pigtkowym wydaniu dziennika ,R.” oraz
dziennika ,G.” na pierwszej stronie, na ktérej mogg by¢ umieszczane ogtoszenia
oswiadczenia w formie umieszczonego centralnie catostronicowego ogtoszenia,
wydrukowanego wedtug zasad edytorskich opisanych w sentenciji, o tresci: ,F. sp. z
0.0. przeprasza konsumentdéw napojéw energetycznych ,T.” oraz pana D. ,T.” M. za
dopuszczenie sie czynOdw nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw D.M.

poprzez bezprawne wprowadzenie do obrotu napoju pod nazwg ,T.” lub ,B. T.”;

- upowaznit powoda do publikacji wskazanych ogtoszehn na koszt strony
pozwanej w przypadku, gdyby pozwana nie wykonata w terminie lub nienalezycie

wykonata wyrok w tym zakresie;

- nakazat pozwanej, aby, w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku,
ztozyta oswiadczenie ukazujgce sie bezposrednio po wpisaniu adresu www.F..pl,
umieszczone nieruchomo na stronie internetowej pod tym adresem, o treéci: ,F. sp.

Z 0.0. przeprasza konsumentéw napojéw energetycznych ,T.” oraz pana D. ,T.” M.



za dopuszczenie sie czyndw nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw D.M.
poprzez bezprawne wprowadzenie do obrotu napoju pod nazwg ,T.” lub ,B. T.”

wedtug zasad edytorskich opisanych w sentenciji;

- oddalit powddztwo w pozostatym zakresie.

W sprawie (Il) przeciwko L. W. Sgd Okregowy oddalit powodztwa.

Kolejnym wyrokiem z dnia 5 maja 2018 r. Sad Apelacyjny w (...):

- w sprawie przeciwko F. sp. z 0.0. oddalit apelacje pozwanej,

- w sprawie przeciwko L.W. zmienit wyrok Sgdu Okregowego z dnia 29
marca 2016 r. w ten sposéb, ze: zakazat pozwanemu, prowadzgcemu dziatalnosc
gospodarczg pod firmg , T.”, wprowadzania do obrotu produktéw energetyzujgcych
firmy F. sp. z 0.0. w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierajgcych oznaczenie
T., T. V., B. T. lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem T., niezaleznie od
sposobu jego przedstawienia; prowadzenia reklamy, w tym w telewizji, w prasie, w
Internecie oraz tzw. reklamy zewnetrznej (banery, billboardy, plakaty) dotyczacej
produktow energetyzujgcych firmy F. sp. z 0.0. w opakowaniach wszelkiego rodzaju
zawierajgcych oznaczenie T., T. V., B. T. lub jakiekolwiek inne oznaczenie z
elementem T., niezaleznie od sposobu jego przedstawienia, w ktorej
wykorzystywane jest w jakikolwiek sposob opakowanie takiego produktu lub jego
nazwa, takze poprzez odsytanie lub przekierowywanie do stron internetowych,
gdzie taka reklama sie znajduje.

Z podstawy faktycznej rozstrzygniecia zapadtego w sprawie z powoddztwa
D.M. przeciwko F. sp. z 0.0., czeSciowo uzupetnionej w postepowaniu apelacyjnym
wynika, ze D.M. jest b. piesciarzem o miedzynarodowej stawie, ktéry podczas
kariery sportowej wystepowat pod oznaczeniami D.T. M. albo T., powszechnie
znanymi i zapewniajgcymi mu rozpoznawalnos¢. Prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej pod firmg T. D.M. rozpoczagt jeszcze w okresie kariery sportowej, w
tym od dnia 16 stycznia 1998 r. na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej. Przedmiotem dziatalnosci sg: restauracje oraz pozostate placowki
gastronomiczne, reklama, fryzjerstwo i pozostate zabiegi kosmetyczne, dziatalno$¢
zwigzana z poprawg kondycji fizycznej, pozostata dziatalnos¢ ustugowa gdzie
indziej niesklasyfikowana, dziatalnos¢ zwigzana z ochrong zdrowia ludzkiego,

dziatalnos¢ zwigzana ze sportem. Powdd jako przedsiebiorca uzywa w obrocie



nazwy T. oraz T. G. D.M. zgtosit w Urzedzie Patentowym RP jako pierwszy znak
towarowy stowny ,T. V.” dla klasy towarow 30 i 32, w tym napojow
bezalkoholowych (zgtoszenie z dnia 8 wrze$nia 1996 r., rejestracja R-(..)),
nastepnie znak towarowy stowno-graficzny ze stylizowanymi gtowg tygrysa
i podpisem T. wewnatrz otwartego owalu dla klas 41 i 44, tj. ustug w zakresie
organizacji i prowadzenia imprez, zawodow sportowych, rozrywkowych, ustug
w zakresie organizowania i prowadzenia dyskotek, ustug klubow nocnych,
uzytkowania i wynajmowania obiektéw sportowych, doradztwa w zakresie sportu
i rekreacji, nauczania i edukacji w zakresie sportu i rekreacji poprzez
Swiadczenie ustug instruktorskich i trenerskich, ustug klubéw sportowych, ustug
fizykoterapeutycznych, ustug kgpielowych i masazu, ustug salonéw kosmetycznych
(zgtoszenie z dnia 21 kwietnia 1999 r., rejestracja R-(...)), kolejny znak towarowy
stowny ,D. T. M.” w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) dla klas
28,32,41, w tym artykutéw sportowych, wod mineralnych, napojéw izotonicznych,
sportowych eventéw (CTM-(..)), nastepnie znak towarowy stowno-graficzny T.,
w formie stylizowanego podpisu T. wewnatrz otwartego owalu, podobnego jak
w znaku R-(...), dla klas 3, 18, 22, 25, 28, 32, 33, 35, 41, 44 m.in. dla napojow
alkoholowych, wod mineralnych igazowanych oraz innych napojow
bezalkoholowych, napojow owocowych, sokéw owocowych, syropédw i innych
preparatow do produkcji napojow, prowadzenia i obstugi kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, pokazéw towardow, degustacji, prezentacji (zgtoszenie z dnia

8 lutego 2005 r., rejestracja R-(...)).

Fundacja D. M. ,R.” zostata, na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2007 r.,
powiernikiem i przedstawicielem D. M. upowaznionym do podejmowania wszelkich
czynnosci zwigzanych z ochrong i zarzadzaniem catoscig interesow prawnych i
faktycznych dotyczgcych doébr i stosunkéw prawnych, w tym prawem ochronnym do
stowno-graficznego znaku towarowego T. (R-(...)), prawem ochronnym do
stownego znaku towarowego D. T. M. (CTM-(...)). Ponadto, na podstawie zawartej w
tym dniu, za zgodg spotki G., umowy przelewu zostata cesjonariuszem wszelkich
praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy z dnia 1 lipca 2005 r. W wykonaniu
wynikajgcych z niej uprawnien Fundacja m.in. sktadata wnioski w Urzedzie



Patentowym RP o uniewaznienie znakéw towarowych zgtaszanych przez spoétke G.

(po zmianie nazwy F. sp. z 0.0.).

Z komunikatu zarzadu spotki M. z dnia 14 grudnia 2010 r. wynika, ze na
podstawie umowy zawartej z Fundacjg D. M. ,R.” i D. M. uzyskata wytgczng licencje
uzywania oznaczenia T. i wykorzystywania wizerunku oraz pseudonimu D.M.

w promocji produktéw spozywczych, w tym napojow energetyzujgcych.

Pozwana F. Spotka z o.0., ktéra do dnia 17 grudnia 2007 r. dziatata pod
firmg G. Spétka z o0.0., (dalej takze jako: ,spoétka”), jest producentem napojow
energetyzujgcych. D.M. zawart z nig w dniu 31 sierpnia 2003 r. umowe promocyjng
(dalej jako: ,umowa (A)”), ktérej celem byto okreslenie praw i obowigzkéw stron w
realizacji aktywnej promociji i reklamy produktow wytwarzanych i wprowadzanych
na rynek przez spotke G. D.M., oznaczony jako promotor, zezwolit na uzywanie
i rozpowszechnianie swego wizerunku w postaci zdjecia bgdz obrazu graficznego
wykonanego na jego podstawie, bgdz w jakiejkolwiek innej postaci pseudonimu T.
zwigzanego z jego osobg oraz znaku stowno-graficznego T., chronionego
przepisami prawa wtasnosci przemystowej (R-(...)). Wizerunek, pseudonim i znak
towarowy stowno-graficzny miaty by¢ wykorzystywane wytgcznie na opakowaniach
napojéw energetyzujgcych produkowanych oraz wprowadzanych do obrotu przez G.
i na zwigzanych z nimi materiatami reklamowymi, po uprzedniej pisemnej akceptacji
projektéow graficznych i catych opakowan. Spoétka nie mogta wykorzystywac ani
upowszechniaC¢ przerébek lub innych opracowan zdje¢ bez pisemnej zgody
promotora udzielonej na pismie, zbywac autorskich praw majgtkowych ani prawa
do wykorzystywania zdje¢. D.M. oswiadczyt, ze pseudonim T. stanowi jego dobro
osobiste w rozumieniu kodeksu cywilnego, powigzane z jego wizerunkiem oraz
pozostaje pod ochrong prawa cywilnego niezaleznie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach dla znaku towarowego. Spétka G. zobowigzata sie do
jednorazowej zaptaty rownowartosci kwoty 17 500 euro na rzecz Fundacji D. M.
,R.”, ponadto do zaptaty 2,4% przychodoéw netto od wprowadzonych do obrotu
produktow wykorzystujgcych na opakowaniach wizerunek promotora Ilub
pseudonim T. - na rzecz D.M. oraz 0,2% przychodoéw netto od wprowadzonych do
obrotu produktéw wykorzystujgcych na opakowaniach wizerunek promotora lub

pseudonim T. - na rzecz Fundacji D.M. ,R.”. Umowa zostata zawarta na czas



nieoznaczony. Kazda ze stron mogta jg wypowiedzie¢ z zachowaniem
osSmiomiesiecznego okresu wypowiedzenia na koniec kwartatu kalendarzowego.
Promotor miat prawo rozwigza¢c umowe w trybie natychmiastowym, bez
zachowania terminu wypowiedzenia, jezeli spotka opdzniataby sie z ptatnoscig
wynagrodzenia za okres co najmniej dwdch miesiecy, nie zaprzestataby dziatan
mogacych negatywnie wptyngc¢ na interesy i dobre imie promotora pomimo jego
sprzeciwu, nie wywigzywataby sie z warunkdw umowy, nie wprowadzitaby produktu
do obrotu w terminie 3 miesiecy od momentu wejscia w zycie umowy.
Po zakonczeniu umowy spotka G. nie miata prawa produkowac, sprzedawac ani w
inny sposob wprowadza¢ na rynek produktow z wizerunkiem, pseudonimem lub

innymi dobrami promotora chronionymi umowa.

Spétka G., bez wiedzy i zgody D.M., zgtosita do Urzedu Patentowego RP w
dniu 9 lutego 2004 r. znak towarowy stowno-graficzny E. T. ze stylizowanym
podpisem T. podobnym jak w znakach R-(...) i R-(..). m.in. dla napojow, napojow
bezalkoholowych, produktéw w proszku do wytwarzania napojow energetycznych,
wzmacniajgcych i wzbogaconych mikroelementami, napojow energetycznych (R-
(), ktéry w dniu 5 sierpnia 2015 r. zostat uniewazniony przez UPRP, w dniu 8
listopada 2004 r. znak towarowy stowno-graficzny E.T. w 32 klasie m.in. dla
napojéw, napojéw bezalkoholowych, produktow w proszku do wytwarzania napojéw
energetycznych, wzmacniajgcych i wzbogaconych mikroelementami, napojow
energetycznych (znak nie zostat zarejestrowany). Ponadto na podstawie zgtoszenia
spotki P. z dnia 20 listopada 2003 r. udzielono w dniu 17 sierpnia 2006 r. prawa
ochronnego na znak towarowy stowny B. T. dla towardw klas 30 i 32, m.in. napojow
bezalkoholowych i piwa (R-(...)). Prawo to przeniesiono na A. W., nastepnie na F. sp.
Z 0.0. sp.k., ktéra w dniu 23 sierpnia 2010 r., jako licencjodawca, zawarta z F. sp. z
0.0., jako licencjobiorcg, umowe licencji odptatnej wytgcznej na korzystanie z tego
znaku towarowego. Na podstawie zgtoszenia spotki P. z dnia 4 grudnia 2003 r. na
znak towarowy stowny W.T. dla napojéw bezalkoholowych udzielono w dniu 25
sierpnia 2006 r. prawa ochronnego dla towaréw z klasy 32, tj. napojow
bezalkoholowych (R-190486), w dniu 18 sierpnia 2010 r. wpisano w jej miejsce F.
sp. z 0.0. sp.k. (znak wygast w dniu 4 grudnia 2013 r.).



Spotka G. zawarta w dniu 1 lipca 2005 r. z D. M. kolejng umowe promocyjng
(dalej jako: ,umowa (B)”) wskazujgcg jako cel promocje reklamy produktow, w tym
napojow energetyzujgcych wytwarzanych iwprowadzanych na rynek przez te
spotke, na jej zlecenie czy na jej rzecz lub spotki zalezne lub z nig powigzane przy
wykorzystaniu znaku towarowego T. Ilub wizerunku promotora w zakresie
chronionym prawem wiasnosci przemystowej, prawem autorskim i kodeksem
cywilnym. Powdd zezwolit na wykorzystywanie i rozpowszechnianie znaku stowno-
graficznego T. polegajgcych w szczegdlnosci na jego umieszczaniu bezposrednio
na produktach G., w tym wyrobach produkowanych na zlecenie i na rzecz tej spofki,
na wprowadzanych przez nig do obrotu opakowaniach, oferowaniu oraz
wprowadzaniu produktow opatrzonych znakiem T. takze w celu ich oferowania oraz
wprowadzania do obrotu, postugiwaniu sie znakiem T. w celu reklamy. Powdd
zezwolit ponadto na wykorzystywanie i rozpowszechnianie, w tym w celu promocji i
reklamy, pseudonimu T. oraz wizerunku w postaci zdjecia bgdz obrazu graficznego
wykonanego na jego podstawie, bagdz w jakiejkolwiek innej postaci tgcznie
z podpisem imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Znak T. i wizerunek mogty
by¢ wykorzystywane na opakowaniach produktéw, w tym napojéw
energetyzujgcych produkowanych lub wprowadzanych do obrotu przez G. lub jej
spotki zalezne czy z nig powigzane lub na ich zlecenie, bez wzgledu na rodzaj
opakowania lub produktu, wszelkich produktéw zwigzanych z tymi produktami,
z produktami energetyzujgcymi lub ich reklamg czy promocjg bez wzgledu na
posta¢ produktu lub sposéb zastosowania czy powigzania z produktami
energetyzujgcymi. Prawo do wykorzystywania oraz rozpowszechniania znaku
i wizerunku przystugiwato bez ograniczen terytorialnych lub czasowych, wymagato
wczesniejszej pisemnej akceptacji promotora obejmujgcej projekty graficzne.
Spétka zobowigzata sie do $wiadczenia wynagrodzenia odpowiadajgcego 2,6%
przychodow netto ze sprzedazy objetych umowg produktow wprowadzanych do
obrotu, ktore byty oznaczone znakiem T. lub wizerunkiem promotora. Przeniesienie
praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy wymagato pisemnej zgody drugiej strony.
Umowa zostata zawarta na okres 50 lat liczonych od dnia zawarcia, z opcjg
przedtuzenia na okres kolejnych 50 lat, ponadto miata by¢ kontynuowana po

Smierci promotora z jego spadkobiercami bez wzgledu na tytut powotania do
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spadku. D.M. zobowigzat sie do niezawierania, w okresie jej trwania, umoéw
zezwalajgcych na umieszczenie znaku T. lub swego wizerunku na produktach, w
tym napojach energetyzujgcych innych producentow. Dnia 29 marca 2006 r.
zmieniono umowe (B) aneksem nr 1 stanowigcym, ze wizerunek promotora moze
by¢ wykorzystywany i rozpowszechniany przez spétke takze jako element znaku
towarowego stowno-graficznego, ktéry bedzie umieszczony na opakowaniach i
produktach.

W 2004 r. spétka wprowadzita na rynek napoj energetyzujgcy w puszkach,
na ktérych znajdowaty sie oznaczenie G., napis E., zdjecie D.M. oraz napis T. w
formie odrecznie napisanego stowa. Forma przedstawienia stowa T. byta
identyczna z uzytg w stowno-graficznym znaku towarowym R-(...). W 2006 r., po
zawarciu umowy (B), spétka wprowadzita do obrotu napdj energetyzujagcy w
puszkach oznaczonych napisem T. E. pisanym inng czcionkg. Na odwrocie puszki,
przy kodzie kreskowym znajdowata sie podobizna D.M. i napis ,recommended by D.
.T.. M.”. Spétka wypuscita nastepnie na rynek napdj w butelce, opracowanej przez
P., na ktérej znajdowaty sie napisy T. E. oraz ,P.!” oraz puszkach oznaczonych
takim kodem kreskowym jak opakowanie z 2006 r. i z takimi samymi napisami, ale
juz bez podobizny D.M., jego imienia i nazwiska. Spotka zgtosita ponadto w dniu 24
marca 2006 r. znak towarowy stowno-graficzny T. E. oraz w dniu 30 czerwca 2006 r.
znak towarowy stowno-graficzny T. E. w kole z napisem na czesci okregu ,P.!” w 32
klasie m.in. dla napojéw, napojow bezalkoholowych, produktéw w proszku do
wytwarzania  napojow  energetycznych,  wzmacniajgcych i wzbogaconych
mikroelementami, napojow energetycznych (znaki nie zostaly zarejestrowane).

Aneksem nr 2 z dnia 30 lipca 2006 r. do umowy (B) strony okreslity, ze jej
przedmiotem jest zezwolenie D.M. na wykorzystywanie irozpowszechnianie
zarejestrowanego znaku stowno-graficznego T. (R-(...)) oraz stownego D. T. M.
(CTIM-(...)). W kolejnym, obowigzujgcym od dnia 1 stycznia 2007 r., aneksie nr 3
postanowiono, ze znak T. i wizerunek, o ktdérych mowa byta w umowie oraz imie,
nazwisko i pseudonim promotora mogg by¢ wykorzystywane przez spotke G. w
znakach towarowych zgtoszonych przez nig i rejestrowanych na jej rzecz na
terytorium catej UE dla oznaczenia klas towardéw i ustug okreslonych w zatgczniku

do umowy, ktére sg produkowane lub wprowadzane do obrotu przez te spotke lub
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jej spotki zalezne i spofki z nig powigzane lub na zlecenie spoétki G., bez wzgledu na
rodzaj towaru lub ustugi, a takze na wszelkich produktach zwigzanych z tymi
towarami i ustugami, a w szczegolnosci reklamg i promocjg tych towardw i ustug.
Spotka G. zobowigzata sie do wyptaty D.M. wynagrodzenia w wysokosci 1,5%
przychodow netto ze sprzedazy praw i produktéw, w tym napojéw energetyzujgcych
T. E. produkowanych lub wprowadzonych do obrotu przez te spétke, jej spotki
zalezne lub spétki z nig powigzane lub na zlecenie spofki G., a wykorzystujgcych
na opakowaniach znak T., wizerunek promotora, jego imie i nazwisko bagdz
pseudonim. Zastrzezono ponadto minimalng wysoko$¢ wynagrodzenia i sposob
jego obliczania. Spétka zobowigzata sie do statego wspierania sprzedazy
produktow energetyzujgcych marki T. w celu osiggniecia najlepszych wynikow
sprzedazowych.

Po zawarciu tego aneksu spétka G. zgtosita w Urzedzie Patentowym RP w
imieniu wkasnym i na wiasng rzecz: w dniu 17 stycznia 2007 r. znak stowny T.G.R.
E. w 32 klasie dla napojéw, produktéw do produkcji napojow, w tym napojoéw
energetyzujgcych i produktéw w proszku do ich wytwarzania (R-(..)), w dniu 16
pazdziernika 2007 r. znak stowny T. T. E. w 32 Kklasie (Z-(.) odmowa
rejestracji), w dniu 9 listopada 2007 r. znak stowny T. E. w 32 klasie (Z-(...), odmowa
rejestracji), w dniu 24 lutego 2009 r. (juz pod nowg firmg) znak stowny ,T. w nowej
butelce zaprojektowanej przez P. T. P.” (Z-(..), odmowa rejestracji), w dniu 7
grudnia 2009r. znak stowno-graficzny T. E.S. w 32 klasie (Z-(..), odmowa
rejestracji), w dniu 22 lipca 2010 r. znak stowno-graficzny ,T. E. M.” w 32 klasie (Z-
(..), odmowa rejestracji). Znak towarowy stowny T.G.R. E. zostat ponadto zgtoszony
w dniu 14 lutego 2007 r. do OHIM dla towaréw 32 klasy (nr (..) uniewazniony przez
Izbe Odwotawczg 12 maja 2015 r. jako zgtoszony w ztej wierze).

Badanie opinii publicznej dotyczgce znajomosci marki ,T.”, ktore
przeprowadzono w marcu 2009 r. wykazato, ze najbardziej znang markg napojow
energetyzujgcych w Polsce jest R., drugg pozycje zajat T.. Nazwa T. kojarzyta sie
badanym przede wszystkim z napojem (42%), w drugiej kolejnosci z D.M. (16%) i
boksem (9%). W listopadzie 2010 r. spétka F. uruchomita kampanie promocyjnag.

W informacji ,M. T. w nowej odstonie” wskazano, ze ,F. wprowadza na sklepowe
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potki napoj energetyzujgcy w nowej odstonie T. B.E. Nowy T. B. E. to potgczenie
smaku znanego T. E. z nowym ekskluzywnym designem”.

D. M. i Fundacja D. M. ,R.” w latach 2008 i 2009 czterokrotnie wzywali
spotke F. (poprzednio G.) do zaniechania naruszen dobr osobistych, praw
ochronnych do znakow towarowych oraz umowy (B) polegajgcych na: rejestracii,
zgtaszaniu i uzyskiwaniu praw ochronnych we wtasnym imieniu i na wlasng rzecz
bez zgody D.M., w ziej wierze, na terenie RP i poza jej granicami znakéw
towarowych wykorzystujgcych oznaczenie T. i przydomek T., wykorzystaniu na
puszce napoju etykiety w zakresie tta kota z napisem ,P.!” wraz z wizerunkiem D.M.
i chronionego znaku T. oraz samowolnym zgtoszeniu do rejestracji w Polsce i za
granicg znakoéw wykorzystujgcych oznaczenie T. i przydomek T., opracowywaniu
nowych opakowan bez konsultacji z promotorem. Dnia 23 kwietnia 2009 r.
Fundacja D. M. ,R.” zlozyta spotce F. oswiadczenie o uchyleniu sie od skutkéw
prawnych oswiadczenia woli w postaci aneksu nr 3 doumowy (B). Spétka
poczatkowo kwestionowata jego skutecznosc, nastepnie przyjeta, ze strony usunety
ten aneks z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2007 r.
twierdzac, ze wobec zaniechania wykorzystywania przed trzecim kwartatem 2010 r.
na opakowaniach produktow znaku T. i wizerunku D.M., nie przystuguje
wynagrodzenie prowizyjne. Ostatecznie strony zgodnie przyjety, ze uznajg aneks nr
3 w zakresie wzajemnych relacji za pozbawiony skutkbw prawnych z mocag
wsteczng. Pismem z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Fundacja D. M. ,R.” ztozyta
spétce F. odwiadczenie o rozwigzaniu umowy z uwagi na opoznienie ptatnosci
wynagrodzenia za okres dwoch kolejnych kwartatdw. Spotka F. uznata
o$wiadczenie o wypowiedzeniu umowy promocyjnej (B) za bezskuteczne twierdzgc,
ze nadptacita o 656 398,04 zt wynagrodzenie prowizyjne. W ocenie Sgdu spetnione
zostaty przestanki skutecznego ztozenia oswiadczenia woli 0 rozwigzaniu tej
umowy i spotka utracita uprawnienie do korzystania z oznaczenia T..
Dnia 21 stycznia 2011 r. petnomocnik D.M. wezwat spoétke F. do natychmiastowego
zaprzestania sprzedazy i wprowadzania do obrotu produktéw energetyzujgcych w
opakowaniach zawierajgcych oznaczenie T., T. B., B.T. lub jakiekolwiek inne z

elementem T., zaprzestania reklamy tych produktéow, usuniecia ze wskazanych
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stron internetowych informacji o tak oznaczonych napojach energetyzujgcych i
ztozenia przeprosin w ogolnopolskich dziennikach.

Pomiedzy stronami toczyty sie inne postepowania sgdowe: (1) z powddztwa
D.M. przeciwko F. o nakazanie przeniesienia na rzecz powoda znakéw towarowych
zawierajgcych zwrot T. (sygn. akt | C (..)), (2) z powoddztwa D.M. przeciwko F. o
zapfate odszkodowania z tytutu szkody wyrzgdzonej uzywaniem jego przydomka
sportowego i wizerunku w dziatalnosci handlowej (wyrokiem Sadu Apelacyjnego
w (..) z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt | ACa (..), oddalono powdédztwo, a
wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2020 r., Il CSK 134/18
oddalono skarge kasacyjng powoda), (3) z powddztwa Fundacji D. M. ,R.
przeciwko F. o zakazanie produkcji, sprzedazy, innych form wprowadzania do
obrotu oraz usuniecia informacji handlowych (powddztwo uwzgledniono), (4) z
powodztwa Fundacji D.M. ,R.” przeciwko F. o wynagrodzenie za korzystanie z
oznaczenia T. na podstawie umowy promocyjnej (B) w okresie do 28 pazdziernika
2010 r. (wyrokiem Sadu Okregowego w K. z dnia 23 wrzesnia 2013 r. powddztwo
uwzgledniono, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 r. Sgd Najwyzszy odmowit
przyjecia skargi kasacyjnej spotki F. do rozpoznania), (5) z powddztwa F.
przeciwko Fundacji D. M. ,R.” o zaptate nadptaconego wynagrodzenia z umowy
promocyjnej (B) (wyrokiem Sgdu Okregowego w K. z dnia 17 kwietnia 2010 r.
powodztwo oddalono, wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 13 grudnia 2013 r., Il
CSK 66/13 oddalono skarge kasacyjng powaodki).

Rozwazajgc powyzsze ustalenia i dokonujgc ich oceny prawnej Sgd wskazat,
ze istotne znaczenie dla oceny relacji stron ma nie tyle tre§¢ obu uméw
promocyjnych z aneksami, ile wynikajgcy z nich zamiar i cel kontrahentéw,
majgce znaczenie na przyszitos¢. D.M. wyrazit czasowg zgode na wykorzystywanie
imienia | nazwiska, oznaczenia T. w jakiejkolwiek postaci (nazywajac go
.pseudonimem”), wizerunku w postaci zdjecia badz obrazu graficznego
wykonanego na jego podstawie oraz znaku towarowego stowno-graficznego T. (R-
(...)) i znaku towarowego stownego ,D. T. M.” (CTM-(...)) w kampanii promociji,
reklamy i sprzedazy, po uprzedniej pisemnej akceptacji projektéw graficznych i
catych opakowan. Swiadczeniem wzajemnym byto wynagrodzenie prowizyjne.

Kontrahenci nie mieli watpliwosci, ze D.M. nalezy sie prowizja w kazdym przypadku
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uzycia stowa ,T.”. Spotka F. zaprzestata konsultowania z D.M. sposobu
wykorzystania débr okreslonych w umowie poczgwszy od kampanii projektowanej
przez studio P., nastepnie zmieniata wyglagd opakowan napoju energetycznego
zmniejszajgc zdjecie D.M. i umieszczajgc je z tytu puszek, a potem usuwajgc
catkowicie. PAzniej usuneta z nich rowniez imie i nazwisko D.M., zmienita sposob
zapisu oznaczenia T. z liter przypominajgcych pismo reczne na drukowane oraz
usuneta zwrot ,rekomendowany przez D.M.”. Spétka zgtaszata do rejestracji znaki
towarowe z elementami nawigzujgcymi do przedmiotow praw D.M., okreslonych w
umowach (A) i (B) ponadto nabywata od podmiotow, z ktérymi pozostawata w
nieustalonej relacji, prawa ochronne do juz zarejestrowanych znakéw towarowych
zawierajgcych stowo T., nie informujgc o tym jego ani Fundaciji.

Sad Apelacyjny podkreslit, ze przez caty czas obowigzywania uméw spotka
nie kwestionowata, ze tytut prawny do promowanego oznaczenia nalezy do powoda.
Swiadczy o tym takze fakt odkupienia przez F. od innego podmiotu (spotki K.)
znaku towarowego stownego T. V. zarejestrowanego dla klas 30i 32 (R-(..), z
pierwszenstwem od 9 sierpnia 1996 r.) oraz nieodptatnego przekazanie go
powodowej Fundacji. Spétka po zakonczeniu obowigzywania uméw nie mogta
produkowac, sprzedawaé ani w inny sposob wprowadza¢ na rynek produktéw z
wizerunkiem, pseudonimem lub innymi dobrami promotora chronionymi umowa.
Wynika stad niewatpliwie, ze prawa D.M. i Fundacji w przypadku zakonczenia
wspotpracy pozostang po ich stronie. W ocenie Sgdu drugiej instancji nie ma
znaczenia, czy strony wspotpracowaty przy promowaniu spornego oznaczenia, z
jakag intensywno$cig, czy dochodzito do naruszen ustalonych zasad ani kto i jakie
nakfady poczynit, gdyz dochodzone roszczenia nie sg wywodzone z
odpowiedzialnosci kontraktowej tylko z deliktowej i z praw podmiotowych. Bez
znaczenia pozostaje, jakie czynniki i w jakim stopniu zadecydowaty o dobrej pozycji
rynkowej produktow spotki F. oraz jaki udziat w tym sukcesie miata kazda ze stron.
Sad Apelacyjny stwierdzit, odnoszgc sie do definicji czynu nieuczciwej konkurencji
(art. 3 u.z.n.k.), ze powdd D.M. i pozwana spotka sg czynnymi przedsiebiorcami,
ktorzy obok komplementarnosci swiadczonych towarow i ustug, uczestniczg
w obrocie gospodarczym w tym samym segmencie rynku. Powdd, we wspotpracy

zinnym przedsiebiorcg, promuje i wprowadza na rynek napoj energetyzujgcy
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wykorzystujgc przystugujgce mu oznaczenie T., do ktérego ma wiasne prawa. Na
tym samym rynku dziata przedsiebiorca spétka F., ktory produkuje i dystrybuuje
napoje energetyzujgce, wykorzystujgc dla nich to oznaczenie bez zgody powoda.
Sad podkreslit, ze art. 18 u.z.n.k. okreslajgcy roszczenia przedsiebiorcy nie
réznicuje jego uprawnien w zaleznosci od tego, czy chronione majg by¢ prawa
naruszone przez dziatania sprzeczne z prawem czy z dobrymi obyczajami.

Sad przyjat, ze znak T. jest w rozumieniu prawa wtasnosci przemystowe;j
znakiem towarowym powszechnie znanym jako znak przeznaczony
i wykorzystywany do oznaczania napojow energetyzujgcych. Wskazat na
konieczno$¢ odrdéznienia powszechnej znajomosci osoby D.M. oraz jego
przydomka (pseudonimu) T. od oznaczenia T. jako znaku towarowego lub elementu
znaku towarowego dla napojow energetycznych. Przyjat, ze znak towarowy T. nie
byt powszechnie znany w chwili podpisania umowy z 2003 r., przymiot ten uzyskat
w trakcie uzywania po zawarciu umow promocyjnych (A) i (B). D.M. nie wprowadzat
samodzielnie do obrotu napoju energetyzujgcego oznaczonego stowem T., czynita
to spotka F. wykonujgc albo naruszajgc umowy tgczgce strony. Sad, rozstrzygajac
kwestie, ktory podmiot nabyt poprzez uzywanie prawo do powszechnie znanego
znaku towarowego T., odwotat sie do zasady wyktadni, zgodnie z ktérg uwzglednia
sie cel stron w chwili zawarcia umowy. Stwierdzit, ze spotka uzyskata jedynie
czasowg zgode na odptatne wykorzystywanie dobr D.M., takich jak jego wizerunek,
pseudonim T. oraz zarejestrowane przez niego znaki towarowe w celu reklamy
napojéw energetyzujgcych wprowadzanych przez nig do obrotu, stgd powodowi
przystuguje prawo do powszechnie znanego znaku towarowego utworzonego w
oparciu o te dobra. Sgd Okregowy przyjat, odnoszac sie do znaku towarowego
Black T. (R-(..)), do ktérego prawo ochronne przystuguje obecnie spodice,
ze nie wykazano, aby przed datg jego zgtoszenia znak towarowy T., umieszczany
na opakowaniach napojéw energetycznych przez spotke F. za zgodg D.M., byt juz
znakiem powszechnie znanym. Prawo do poézniejszego znaku towarowego
powszechnie znanego nie moze byC¢ skutecznie przeciwstawiane wczesniejszemu
prawu do zarejestrowanego znaku towarowego i korzysta¢ z ochrony opartej na
prawie wiasnosci przemystowej. W ocenie Sgdu wprawdzie opatrywanie towaréw

przez spotke znakiem towarowym, do ktérego przystuguje jej wtasne prawo
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ochronne, nie moze byC jako takie uznane za delikt nieuczciwej konkurenciji
wskazany w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., ale korzystanie z tego prawa
jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraza interesowi innego przedsiebiorcy
stad stanowi czyn nieuczciwej konkurencji okreslony w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Sad
uznat dziatania spétki F. za sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym zasada, ze
umow waznie zawartych nalezy dotrzymywac. Podkreslit, ze w umowie (A) z 2003 r.
strony postanowity, Zze po jej zakonczeniu spoétka nie bedzie produkowac,
sprzedawac¢ ani wprowadza¢ na rynek produktow oznaczonych jakimkolwiek
dobrem D.M., tymczasem spotka juz 9 lutego 2004 r. zgtosita do Urzedu
Patentowego RP znak wykorzystujgcy element znaku towarowego D.M. (R-(...)), {j.
wyraz T. w formie pisma recznego. Pozwana chciata oming¢ w ten sposéb umowny
zakaz i nielojalnie zachowywata sie wobec kontrahenta. Zdaniem Sadu dziatanie to
nie byto przypadkowe, gdyz stanowito wynik przyjetej strategii oderwania produktu
w postaci napoju energetyzujgcego od osoby D.M. po tym, jak m.in. dzieki jego
stawie i skojarzeniom napdj uzyskat na rynku znaczacg pozycje. Spotka zgtaszata
nastepnie znaki towarowe zawierajgce wyraz T., nie informujgc o tym D.M.
i wprowadzajgc go w btgd. Kulminacjag tej strategii byto stwierdzenie, Ze oznaczenie
T. uzywane na napojach energetycznych w nowej odstonie nie jest tym, ktorego
dotyczyty umowy z 2003 r. i 2005 r. oraz zaprzestanie ptacenia prowizji. Jako
podstawe prawng rozstrzygniecia Sgd wskazat art. 18 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1
p.w.p.

Z podstawy faktycznej rozstrzygniecia wydanego w sprawie (1) z powodztwa
D.M. oraz Fundacji D. M. R. przeciwko L.W. (obecnie pod nazwiskiem: L. W.)
wynika, ze pozwany byt i jest dystrybutorem i osobg prowadzgca reklame
produktéw F. sp. z 0.0. (G. sp. z 0.0.), powigzanym osobiscie i majgtkowo z tg
spétka, ponadto petni w niej funkcje czionka rady nadzorczej. Sad pierwszej
instancji oddalit powddztwo przeciwko temu pozwanemu wskazujgc, ze zgodnie z
art. 155 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie rozcigga sie na
dziatania dotyczgce towardow ze znakiem, polegajgce na ich oferowaniu do
sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jezeli zostaty one uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez uprawnionego lub za jego zgoda.

Przyjat, ze czynem nieuczciwej konkurencji nie jest tez dziatanie polegajgce na
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odsprzedazy napoju w opakowaniach zawierajgcych znak, jezeli napoj ten zostat
nabyty w czasie, kiedy spotka F. byta uprawniona do wprowadzania go do obrotu, a
powodowie nie wykazali, ze L. W. sprzedawat napoje energetyczne z oznaczeniem
T., nabyte od spotki F., po 28 pazdziernika 2010 r. Sad Apelacyjny uzupefnit
podstawe faktyczng rozstrzygniecia. Materiat dowodowy potwierdzit, ze L. W. nadal
kupowat po dniu 28 pazdziernika 2010 r. od F. napoje energetyzujgce zawierajgce
oznaczenie T., a nastepnie odsprzedawat je innym podmiotom, prowadzit ich
reklame poprzez zamieszczanie informacji na cudzych stronach internetowych oraz
wywieszanie banera z nazwg napoju. Sad stwierdzit, ze zgodnie z art. 155 p.w.p. w
zw. z art. 6 k.c. na L. W. spoczywat obowigzek wykazania, ze wskazane towary
zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez uprawnionego
lub za jego zgodg, czemu nie sprostat, co uzasadnia wydanie orzeczenia
reformatoryjnego.

Skargi kasacyjne od wyroku Sadu Apelacyjnego w (..) wniesli pozwani w
zakresie ich dotyczgcym.

Pozwana F. sp. z 0.0. wnoszgc o uchylenie zaskarzonego orzeczenia i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie jego uchylenie i
zmiane wyroku Sadu pierwszej instancji poprzez oddalenie powddztwa powotata
obie podstawy kasacyjne (art. 398 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). Jako naruszone przepisy
postepowania, majgce istotny wptyw na rozstrzygniecie wskazata:

-art. 382 w zw. z art. 328 § 2, art. 391 § 1 i art. 230 k.p.c. poprzez brak
okreslenia podstawy faktycznej wydanego orzeczenia, w tym niewyjasnienie, czy
i jakich ustalen dokonat Sad w postepowaniu apelacyjnym oraz jakie konkretne
dziatania spowodowaty, ze okreslenie T. E. na skutek uzywania przez F. uzyskato
ceche notoryjnosci;

- art. 365 § 1 k.p.c. poprzez niezastosowanie przejawiajgce sie
W nieuwzglednieniu mocy wigzgcej prawomocnego orzeczenia wydanego
pomiedzy tymi samymi stronami, tj. wyroku Sadu Apelacyjnego w (..) z dnia 27
listopada 2017 r., sygn. akt | ACa (...);

-art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez niezawieszenie
postepowania do czasu zakonczenia postepowania o stwierdzenie wygasniecia

prawa ochronnego na znak towarowy T. (R-(...)).
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W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarzgca powotata
zarzuty:

- btednej wyktadni art. 23 i art. 24 § 1 k.c., art. 120, art. 301, art. 296 ust. 2
pkt 2 p.w.p. oraz art. 3, art. 10 i art. 18 u.z.n.k. przejawiajgcej sie w wykreowaniu
przez Sad pozaustawowego prawa do oznaczenia T. powstatego na skutek
wspotpracy stron na podstawie umoéw promocyjnych;

- niewlasciwego zastosowania art. 65 § 1 i 2 k.c. polegajgcego na uznaniu,
ze dla rozstrzygniecia o roszczeniach powoda wystarczajgce jest odwotanie sie do
treSci umow promocyjnych fgczgcych strony w przesztosci i przyjecie, ze celem
stron byto postanowienie, ze oznaczenie T. wypromowane w trakcie ich wspofpracy
bedzie po jej zakonczeniu przystugiwa¢ powodowi;

- btednej wyktadni art. 301 w zw. z art. 120 p.w.p. polegajacej na przyjeciu,
ze prawo do powszechnie znanego znaku T. powstato na rzecz D.M. oraz uznaniu,
ze nie ma znaczenia, w jakim zakresie strony wspotpracowaty w promowaniu
oznaczenia T. jako nazwy napoju energetycznego;

- niezastosowaniu art. 122, art. 159 ust. 1 i 2 p.w.p. per analogiam oraz
art. 206 i art. 875 § 1 i 3 k.c. per analogiam poprzez przyjecie, ze nie ma podstaw,
aby uznac¢ oznaczenie T. za objete wspoitwtasnoscig stron, pomimo ustalenia,
ze oznaczenie to stanowi efekt ich wspétpracy;

- btednej wyktadni art. 23 i art. 24 § 1 k.c. polegajgcej na przyjeciu, ze stowo
.T. stanowi dobro osobiste powoda niezaleznie od tego, czy stanowi jego
przydomek czy pseudonim;

- btednej wyktadni art. 296 ust. 112 pkt 2 w zw. z art. 157 i art. 169 ust. 1 pkt
1i ust. 4 p.w.p., ewentualnie w zw. z art. 6 k.c. polegajgcej na przyjeciu, ze spodtka
F. naruszyta prawa powoda do stowno-graficznego znaku towarowego T. (R-(...));

- niewtasciwego zastosowania art. 153 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1i 2 pkt 2,
art. 301 p.w.p, art. 23 i art. 24 k.c. oraz art. 3 u.z.n.k. polegajgcego na zakazaniu
spotce F. postugiwania sie oznaczeniami z elementem T. w odniesieniu do napojéw
energetycznych;

- btednej wykfadni art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez przyjecie, ze spétka F.
dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji w postaci braku lojalnosci kontraktowe;j,

co naruszato dobre obyczaje;
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- btednej wyktadni art. 5 w zw. z art. 10 u.z.n.k. w zw. z art. 55 k.c.
polegajgcej na przyjeciu, ze spotce F. nie przystugujg wiasne prawa do oznaczenia
T. jako nazwy napojéw energetycznych;

- niewtasciwego zastosowania art. 18 u.z.n.k. w zw. z art. 296 p.w.p.
polegajgcego na uwzglednieniu zgdan powoda, mimo ze nie doszto do popetnienia
czynu nieuczciwej konkurencji ani do naruszenia praw do znakdéw towarowych;

- niewlasciwego zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. poprzez
przyjecie, ze spotka F. dopuscita sie czyndéw nieuczciwej konkurencji w zakresie
reklamy poprzez promowanie swoich napojéw pod nazwg T..

Pozwany L.W. zaskarzyt wyrok Sgdu Apelacyjnego w (..) w czesci dotyczacej
rozstrzygniecia wydanego w sprawie toczgcej sie z jego udziatem. Wnoszac o
uchylenie tego orzeczenia i rozstrzygniecie co do istoty sprawy poprzez oddalenie
apelacji powodow, ewentualnie uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania powotat podstawe naruszenia prawa materialnego. W jej ramach
powotat uchybienie:

- art. 301 w zw. z art. 120 p.w.p. poprzez btedng wyktadnie polegajacg na
przyjeciu, ze prawo do powszechnie znanego znaku T. powstato na rzecz D.M.
oraz uznaniu, ze nie ma znaczenia, w jakim zakresie strony wspoétpracowaty w
promowaniu oznaczenia T. jako nazwy napoju energetycznego;

- art. 122, art. 159 ust. 1i 2 p.w.p. per analogiam oraz art. 206 i art. 875 § 1
i 3 k.c. per analogiam poprzez niezastosowanie wobec przyjecia, ze nie ma
podstaw, aby obejmowac oznaczenie T. wspotwtasnoscig stron, pomimo ustalenia,
ze oznaczenie to stanowi efekt ich wspotpracy;

- art. 23 i art. 24 § 1 k.c. poprzez btedng wyktadnie polegajgca na przyjeciu,
ze stowo ,T.” stanowi dobro osobiste powoda niezaleznie od tego, czy stanowi jego
przydomek czy pseudonim;

- art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 157 p.w.p. poprzez btedng wyktadnie
polegajgcg na przyjeciu, ze spoétka F. naruszyta prawa powoda D.M. do znaku
towarowego (R-(...)), a powodowie mogg powotywac sie na ochrone wynikajgcg z
art. 296 p.w.p. rowniez wobec pozwanego L.W.;

- art. 155 ust. 1 p.w.p. poprzez niewtasciwe zastosowanie polegajgce na

przyjeciu, ze skoro nie zostaty spetnione przestanki wynikajgce z tego przepisu, to
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pozwany L. W. w sposob bezprawny sprzedawat i reklamowat napoje energetyczne
z oznaczeniem T. produkowane przez F.;

- art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 316 k.p.c. poprzez btedng wyktadnie
polegajagcg na zakazaniu pozwanemu wprowadzania do obrotu i reklamy
napojéw energetycznych produkowanych przez F. ze stowem ,T.”, choC zaprzestat
on prowadzenia takiej dziatalnosci juz w 2011 r., zas spotka F. od kilku lat nie
wprowadza juz do obrotu napojéw energetycznych T. oraz nie istnieje ryzyko, ze
taka sprzedaz zostanie ponownie rozpoczeta.

W toku postepowania kasacyjnego strony sktadaty bardzo obszerne pisma
procesowe, znaczgco wykraczajgce poza dopuszczalne uzupetnienie uzasadnienia
podstaw kasacyjnych, ponadto zawierajgce ,aktualizacje stanowisk” bgdz wnioski
0 uwzglednienie, nastepczych wzgledem daty zaskarzonego orzeczenia, zdarzen
oraz orzeczen administracyjnych i sgdéw powszechnych.

Sad Najwyzszy zwazyt:

- odnosnie do skargi kasacyjnej spofki F.

Chybiona jest podstawa naruszenia przepiséw postepowania (art. 3982 § 1
pkt 2 k.p.c.). W postepowaniu kasacyjnym nie obowigzuje zasada aktualnosci
(art. 316 k.p.c.), a zakres kognicji ogranicza zwigzanie podstawg faktyczng
zaskarzonego rozstrzygniecia (art. 398 § 2 k.p.c.). Wylaczng podstawg oceny
prawidtowosci zastosowania prawa materialnego sg okolicznosci sktadajgce sie
na podstawe faktyczng zaskarzonego orzeczenia (por. postanowienie Sgdu
Najwyzszego z dnia 17 grudnia 2020r., | CSK 183/20). Niedopuszczalna jest
réwniez zmiana podstaw roszczen, powotywanie nowych zarzutéw i twierdzen na
ich poparcie. Konsekwentnie Sgd Najwyzszy pomingt wszystkie okolicznosci
faktyczne i prawne, ktére wystgpity po wydaniu orzeczenia przez sgd drugiej
instancji, do ktorych odwotuje sie skarga i dalsze pisma stron ziozone w toku
postepowania kasacyjnego. Z tych wzgledéw nie uwzglednit tresci i znaczenia
prawnego wydanych pdzniej decyzji Urzedu Patentowego oraz orzeczen sgdéw
powszechnych i administracyjnych. Z zasady zwigzania podstawg faktyczng
zaskarzonego rozstrzygniecia wynika, ze nie mogg okazac¢ sie skuteczne rowniez
te zarzuty skargi kasacyjnej, ktére wprawdzie zostaty sformutowane i powotane

w ramach podstawy kasacyjnej naruszenia prawa materialnego, w istocie jednak
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zmierzajg do wzruszenia ustalen faktycznych, badz juz w zatozeniu stawianych

zarzutow uchybienh przepisom prawa materialnego przyjmujg ustalenia odmienne.

Jakkolwiek zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. jest czesciowo trafny, to nie
moze by¢ uznany za skuteczng podstawe kasacyjng. Sporzadzenie uzasadnienia
orzeczenia nie odpowiadajgcego wymaganiom, jakie stawia wymieniony przepis,
moze wypetnia¢ podstawe przewidziang w art. 398% § 1 pkt 2 k.p.c. wyjatkowo,
to jest wtedy, gdy wskutek uchybienia wymaganiom okreslajgcym zasady
motywowania orzeczenia nie poddaje sie ono kontroli kasacyjnej, w szczegolnosci
gdy uzasadnienie nie zawiera wszystkich koniecznych elementéw, bgdz ma braki,
ktore jg uniemozliwiajg (por. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 10 listopada 1998 r.,
[l CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, z dnia 26 listopada 1999 r., lll CKN
460/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 100, z dnia 9 marca 2006 r., | CSK 147/05, nie publ.,
z dnia 16 stycznia 2006 r., V CK 405/04, nie publ., z dnia 4 stycznia 2007 r., V CSK
364/06, nie publ., z dnia 21 marca 2007 r., | CSK 458/06, nie publ.). W sprawie
motywy orzeczenia Sadu drugiej instancji sg bardzo obszerne, na co wptyneta
forma i tres¢ apelacji, nie tylko w zakresie zbednego mnozenia zarzutow
apelacyjnych, ich multiplikowania przy pozornej zmianie tresci, ale i objetosci tego
pisma procesowego. Niemniej Sad Apelacyjny, mimo nazbyt skrétowego
odniesienia sie do czesci okolicznosci faktycznych i ocen prawnych, podzielit
motywy Sagdu pierwszej instancji, tym samym posrednio czynigc je elementem
sktadowym uzasadnienia swego orzeczenia. Omowit takze, acz poprzestajgc
niekiedy na odwotaniu do numeraciji i skrétowych ocenach, wszystkie kilkadziesigt
zarzutéw apelacyjnych. Twierdzenie, ze nie zostaly szczegotowo przytoczone
i omowione wszystkie kwestie podniesione w toku postepowania nie moze byc¢
skuteczne, bowiem okolicznosci faktyczne nieistotne dla subsumcji badz
drugorzedne podlegajg pominieciu. Skarga kasacyjna, jak trafnie wskazat powdd,
zostata sformutowana w formie polemicznej poprzez omowienie kolejnych
kilkudziesieciu zarzutow powotanych w ramach obu podstaw kasacyjnych,
odnoszonych do wifasnej wersji stanu faktycznego i pomijajgcych badz
wprost przeczgcych podstawie faktycznej rozstrzygniecia Sgadu drugiej instancii.
Uzupetnienie postepowania dowodowego w postepowaniu apelacyjnym dotyczyto

w zasadzie okolicznosci dotyczgcych pozwanego LW,
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posrednio potwierdzajgcych wprowadzanie w marcu 2011 r. do obrotu towaréw,
produkowanych przez pozwang, opatrzonych oznaczeniem T., jego wyniki zostaty
omoéwione, stgd zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. jest bezzasadny.
Przepis powyzszy wyznacza jedynie podstawe orzeczenia sgdu drugiej instanciji,
jakag jest materiat zebrany w postepowaniu pierwszej instancji i w postepowaniu
apelacyjnym, zatem ma charakter ogdlnej dyrektywy kompetencyjnej wskazujgce;j
na kontynuacje merytorycznego rozpoznawania sprawy Ww postepowaniu
odwotawczym (por. m.in. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 22 lutego 2007 r.,
[l CSK 337/06, nie publ.). Konkludujgc, usterki uzasadnienia wyroku, ktéry nie ma
charakteru kasatoryjnego ani reformatoryjnego, nie sg tak daleko idgce aby

uniemozliwiaty kontrole kasacyjng.

Bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 391 § 1
k.p.c. Przepis ten dotyczy fakultatywne] podstawy zawieszenia, stgd juz tylko
ztej przyczyny nie moze by¢ skuteczng podstawg kasacyjng. Niezaleznie
od tego nie mozna przyjg¢ ewentualnej prejudycjalnosci decyzji Urzedu
Patentowego w sprawie o stwierdzenie wygasniecia stowno-graficznego znaku
towarowego (R-(...)), zarejestrowanego na rzecz D.M., gdyz decyzja taka wywotuje
skutek ex nunc. Jak wyjasnit Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 16 stycznia 2009 .,
V CSK 241/08 (nie publ.) dla oceny roszczen wywodzonych z prawa ochronnego
do znaku towarowego ewentualna decyzja uniewazniajgca to prawo lub
stwierdzajgca jego wygasniecie nie ma znaczenia prejudycjalnego. Ponadto
podstawg zgdania i udzielenia powodowi ochrony prawnej byty przepisy dotyczgce
znaku towarowego powszechnie znanego (art. 1321 ust.1 pkt 2 i art. 301 p.w.p.),

czyndw nieuczciwej konkurengciji (art. 3 u.z.n.k.) i dobr osobistych (art. 23 i 24 k.c.).

Nie mozna podzieli¢ twierdzenia o naruszeniu przez Sad drugiej instanciji art.
365 § 1 k.p.c. poprzez nieuwzglednienie mocy wigzgcej prawomocnego wyroku
Sadu Apelacyjnego w (..) z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (..).
Orzeczenie oddalajgce powoddztwo D.M. przeciwko F. o zaptate odszkodowania z
tytutu szkody wyrzadzonej uzywaniem jego przydomka sportowego i wizerunku w
dziatalnosci handlowej zostato wydane w sprawie o0 odmiennej podstawie faktycznej
i prawnej. Zakres zwigzania wynikajgcy z tego przepisu dotyczy tylko sentencji

wyroku, a nie jego motywow. Oddalenie powddztwa jest rownoznaczne jedynie z



23

ustaleniem, ze w tej sprawie nie stwierdzono podstaw zasgdzenia Swiadczenia.
Zajecie przez sady rozpoznajgce kolejne sprawy toczgce sie pomiedzy tymi
samymi stronami odmiennego stanowiska, wynikajgcego z roznicy zadan, ich
podstawy faktycznej i prawnej determinujgcych podstawy rozstrzygniecia nie jest

rownoznaczne ze stwierdzeniem braku materialnej prawomocnos$ci innego wyroku.

Skarga kasacyjna nie =zastuguje na uwzglednienie takze w czeSci
wskazujgcej] na podstawe naruszenia prawa materialnego. Zwigzanie
podstawg faktyczng rozstrzygniecia uniemozliwia poddanie kontroli ustalen
dotyczacych m.in. rzeczywistego uzywania przez powoda znaku towarowego (R-
(...)) i podobienstwa oznaczen ustug i towarow uzywanych przez strony. Wigzgce
jest zatem takze stwierdzenie komplementarnosci napoju energetyzujgcego i ustug
w zakresie doradztwa dotyczgcego sportu, rekreacji oraz trenerstwa, oparte na
stwierdzeniu, ze tgczy je nie tylko kanat dystrybucyjny, krag odbiorcow, ale i
wspolny cel. Niezrozumiaty jest zarzut ,btednego wykreowania pozaustawowego
prawa do oznaczenia T.”, a wrecz naduzyciem stownym twierdzenie skargi, ze Sgd
Apelacyjny wykreowat ,super prawo’, ,parasol” oraz przyznat osobie
nieuprawnionej wytgczne prawo do oznaczenia legalnie uzyskanego przez inny

podmiot.

W pierwszym rzedzie odnieS¢ sie nalezy do kwestii podmiotowych
i przedmiotowych, dotyczgcych w szczegdélnosci zakresu praw podmiotowych
przystugujgcych stronom pierwotnie, ich relacji umownych oraz nastepczego
uzyskania ochrony na podstawie prawa wiasnosci przemystowej mimo braku
rejestracji znaku towarowego T.. Pozwany zarzuca, ze naruszono art. 65§ 1i 2 k.c.
poprzez przyjecie, ze umowa z dnia 31 sierpnia 2003 r. (umowa (A)), a po jej
wygasnieciu umowa z dnia 1 lipca 2005 r. (umowa (B)) moga by¢é uznane
za podstawe ustalen, komu ,wypromowane w trakcie wspotpracy oznaczenie
T. przypadnie”, co doprowadzito do niedopuszczalnego uzupetnienia ich tresci,
ponadto zwigzania nimi stron pomimo wygasniecia. Art. 65 § 1 i 2 k..
zawiera dyrektywy interpretacyjne stanowigce podstawe dokonywania wyktadni
uprzednio ustalonej tre$ci oswiadczen woli, a nie ich kwalifikacji prawne;.
Ustalenie treSci miesci sie w wigzgcej podstawie faktycznej rozstrzygniecia.

Uzasadnienie wyroku w Zadnej mierze nie daje podstaw do przyjecia,
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ze poczyniono uzgodnienia w tym zakresie. Przeciwnie, Sgd wskazat, ze miedzy
stronami doszto tylko do zawarcia umoéw licencyjnych, skutkujacych po ich
wygasnieciu powrotem powierzonych uprawnien i wszystkich wynikajgcych stad
korzysci do licencjodawcy, a nie porozumienia co do szeroko rozumianego
wspolnego przedsiewziecia, w zakresie ktdérego pozwana spotka miataby nabyé
w imieniu wlkasnym uprawnienia do uzywania oznaczenia T. w imieniu wtasnym w
przysztosci. Trafnie powotat przy tym postanowienia umowy (B) dotyczgcej
terminéw jej trwania i nastepstwa prawnego (50 lat liczonych od dnia zawarcia, z
opcjg przedtuzenia na kolejne 50 lat, kontynuowanie po $Smierci promotora z jego
spadkobiercami bez wzgledu na tytut powofania do spadku). Skarzgcy nie zdotat
wzruszy¢ prawidtowosci ustalenia pierwszenstwa powoda, asocjacji pomiedzy jego
osobg a znakiem T. (kojarzenie przez konsumentéw wilasnego oznaczenia
przedsiebiorcy, prowadzgcego dziatalnos¢ w dziedzinie kultury fizycznej a nie
producenta napoju wystepujgcego w zmieniajgcym sie opakowaniu, przy
modyfikowanych oznaczeniach i nazwach wtasnych), nastepujacych m.in. poprzez
kojarzenie pierwowzoru zrodta (DM jako tygrys). Osoba D.M. i jego oznaczenie
uznawane byty za symbol efektywnych dziatarn umozliwiajgcych uzyskanie
wyrdzniajgcych wynikow sportowych, posrednio zaktadajgcych korzysci z nabycia
(spozycia) napojow, polegajgcych na wzroscie wiasnej energii i uzyskaniu efektu
»,mocy”. Wykonywanie umow promocyjnych poprzez wprowadzenie na rynek
towarow z oznaczeniami umozliwiajgcych takie asocjacje spowodowata ich
komercjalizacje. Mimo rezygnowania przez spotke z Kkolejnych elementow
(wizerunek, odzwierciedlenie podpisu, nazwisko, formuta polecania towaru) nie
doszto do oderwania sie od D.M., jego przydomka (pseudonimu) sportowego i
uprawianej dziedziny sportu, nadal trwata sita skojarzeh. Bezzasadne jest
twierdzenie skargi o wytgcznym zwigzku, ,przypisaniu” znaku do danego towaru i
przedsiebiorcy, skoro powodd autoryzowat i legalizowat sposob jego uzycia. Trafnie
Sad wskazat na brak podstaw przyjecia, ze powdd posrednio wyrazit zgode na
postuzenie sie prawami przekazanymi do korzystania w umowach licencyjnych w

przysztosci w sposéb bezumowny i nieodptatny.

Kluczowym problemem prawnym wystepujgcym w sprawie jest zagadnienie

kwalifikacji ~ oznaczenia T. jako znaku towarowego powszechnie znanego
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oraz okreslenia kregu podmiotéw, ktérym on przystuguje. Przypomnie¢ nalezy,
ze znak towarowy powszechnie znany jest pojeciem normatywnym, pozbawionym
definicji legalnej, stanowigcym szczegdlng kategorie znaku towarowego nie
zarejestrowanego. Podstawg prawng jego wyrdznienia sg art. 1321 ust. 1 pkt 2
(wczesniej art. 132) i art. 301 p.w.p. oraz art. 6 bis Aktu Sztokholmskiego dnia 14
lipca 1967 r. zmieniajgcego Konwencje Paryskg o ochronie wtasnosci przemystowe;
z dnia 20 marca 1883 r., zmienionej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r.,
w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.,
w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 pazdziernika 1958 r.
(Dz.U.1975, Nr 9, poz. 51). Wobec potrzeby zapewnienia szerszej ochrony jak
tradycyjna oparta na zasadzie rejestracji, specjalizacji i terytorialnosci przyjeto,
ze powszechna znajomos$¢ znaku towarowego przez klientele daje samodzielny
tytut do nabycia prawa wytgcznego i uzyskania ochrony w ograniczonym zakresie.
W odniesieniu do tego znaku ustawa zastepuje rejestracje, daje prawo do znaku,
ale nie prawo ochronne w rozumieniu art. 121 p.w.p. Prawo do znaku towarowego
powszechnie znanego moze powstac tylko na rzecz podmiotu, ktory wykorzystywat
je niezaleznie, samodzielnie, nie w zakresie cudzego prawa (pochodnie), ktory musi
by¢ pierwszy, jakkolwiek nie musi by¢ producentem towaru ani uzywac¢ znaku
samodzielnie, gdyz wystarczajgce jest uzywanie pochodne przez osobe trzecig za
zgodg uprawnionego (art.169 ust.1 pkt 1, ust. 4 pkt 3 p.w.p.). Do nabycia prawa do
takiego znaku niezbedne jest spetnienie przestanek istnienia oznaczenia
odrozniajgcego, powigzanego z oznaczonym towarem, ponadto znanego
wiekszosci odbiorcow danego towaru na danym terytorium. W tym wypadku
notoryjnos¢ jest skutkiem rozpoznawalnosci, znak chroni uprawnionego przed
ryzykiem konfuzji i pasozytnictwa, a nie konsumenta. Znak ten podlega ochronie
w granicach specjalizacji (podobienstwa) towarow. Nie musi by¢é wprost uzywany
w obrocie, wystarczy gdy bedzie powszechnie znany w wyniku dziatan reklamowo-
promocyjnych, niemniej i takie uzywanie musi byC rzeczywiste, ciggte,
niedwuznaczne w charakterze znaku towarowego. Podstawg kwalifikacji jest tylko
wysoki stopienn znajomosci, nie obowigzuje wymog pozytywnych skojarzen
nabywcow. Bezpodstawnie podnosi skarga, ze prawo do znaku towarowego

powszechnie znanego T. przystuguje pozwanej spotce. Pozwana jako
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przedsiebiorca wprawdzie produkowata towary z takim oznaczeniem, ale nie byta
jego samodzielnym dysponentem, gdyz korzystata w sposdb zalezny i pochodny na
podstawie umowy licencyjnej, ponadto nie byta kojarzona przez konsumentow
ze znakiem powstatym w wyniku uzyskania cechy powszechnej znajomosci.
Ustawa nie przewiduje wspodlnego znaku towarowego powszechnie znanego
przeznaczonego do rownoczesnego uzywania przez kilka osob, zatem jego
nabycie przez strony fgcznie jest niedopuszczalne. Znak towarowy powszechnie
znany moze bycC skutecznie przeciwstawiony pdzniejszemu cudzemu prawu, takze
ochronnemu z rejestracji znaku towarowego, oraz stanowi¢ wzgledng przyczyne
odmowy jego rejestracji. Zwroci¢ nalezy uwage na ograniczenie ustawg granic
ochrony prawnej. Uprawniony moze jej dochodzi¢ tylko w zakresie objetym art. 301
p.w.p. poprzez zgdanie orzeczenia zakazow lub nakazéw zaprzestania uzywania
znakéw towarowych i oznaczen identycznych Ilub podobnych, gdy moga
wprowadzi¢ w btagd co do pochodzenia towardw, inne roszczenia przystugujg
dopiero po uzyskaniu praw ochronnych w wyniku rejestracji. Do naruszenia znaku
towarowego powszechnie znanego moze dojs¢ takze w wyniku uzywania jego
elementdow o dostatecznie odrdzniajgcym charakterze, przy czym wystarczajgca
jest sita skojarzen, a odmienna posta¢ znaku jest nieistotna. Trafnie Sad drugiej
instancji uznat, ze dla powstania prawa do tego znaku takie okolicznosci jak
zakres wspoOtpracy stron, naktadow i udzialu w osiggnieciu sukcesu rynkowego
napojéw energetyzujgcych opatrzonych oznaczeniem T. sg pozbawione znaczenia
prawnego, gdyz pomija je ustawa okresSlajgc przestanki powstania.
Prawo wtasnosci przemystowej nie dopuszcza rowniez, jak wskazano wyzej,
wspolnosci tego prawa. Skarga kasacyjna podnosi w tym zakresie zarzut btednej
oceny prawnej wskazujgc, ze podstawg jej przyjecia powinien by¢ zastosowany per
analogiam art. 122 p.w.p., ktory nie wyklucza uznania za znak towarowy
oznaczenia przeznaczonego do réwnoczesnego uzywania przez kilka osob, w tym
przedsiebiorcow, ktorzy zgtosili go wspdlnie, jezeli uzywanie takie nie jest
sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorcéw
w btgd, w szczegolnosci co do charakteru, przeznaczenia, jakosci, wtasciwosci lub
pochodzenia towarow (wspodlne prawo ochronne). Analogia legis ma zgodnie

z zasadg ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio zastosowanie wtedy,
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gdy przedmiotem rozstrzygniecia ma by¢ stan faktyczny wprawdzie nie
przewidziany w ustawie, lecz zawierajgcy elementy podobne do innego stanu
faktycznego uregulowanego ustawg (por. uchwata Sgdu Najwyzszego z dnia
22 wrzesnia 1995 r., lll CZP 119/05, OSNC 1995, nr 12, poz. 180). Podobienstwo
takie nie zachodzi z uwagi na szczegolny charakter prawa do znaku towarowego
powszechnie znanego, stanowigcego wyjgtek w systemie ochrony znakdéw
towarowych opartego na zasadzie rejestracji jako podstawie uzyskania prawa
ochronnego. Spetnienie przestanek przewidzianych w § 2 tego przepisu,
polegajgcych na wystgpieniu o rejestracje w oparciu o zgodne oswiadczenia woli
obejmujgce wspolne zgtoszenie znaku i regulaminu znaku, prowadzitoby do
udzielenia prawa ochronnego na podstawie wpisu do rejestru znakow towarowych
oraz wydania $wiadectwa ochronnego, zatem powstania ,zwykiego” znaku

towarowego.

Chybione sg takze zarzuty skargi odwotujgce sie do bezpodstawnej odmowy
przyjecia przez Sad drugiej instancji wspdlnosci (wspotwiasnosci) prawa do
oznaczenia i uzywania w obrocie oznaczenia T. poprzez odpowiednie
zastosowanie prawnych konstrukcji prawa zobowigzan, tj. spétki cywilnej (art. 860
i nast. k.c.) lub prawa rzeczowego, tj. stosunku wspétwiasnosci (art. 195 i nast. k.c.).
Ten ostatni, w ocenie pozwanej, dawatby jej uprawnienie do wspotposiadania
rzeczy wspolnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje sie pogodzi¢
ze wspotposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostatych wspotwiascicieli
(art. 206 k.c.). Wspolno$¢ (wspotwtasnosc) takiego prawa nie powstaje z mocy
prawa, tylko zgodnych oswiadczen woli bgdz zdarzen prawnych, a istnienia takich
nie wykazano. Postepowanie nie potwierdzito takze, aby doszio do degeneracji
znaku T., przeksztatcenia go w nazwe rodzajowg (jak adidas, delicje)
umozliwiajgcego korzystanie bez ograniczeh przez osoby trzecie. Potwierdza to
posrednio pozwana spoOtka odwotujgc sie do wylgcznosci swego prawa do

oznaczenia T., dopuszczajgc jedynie jego wspolnosé (wspotwtasnose).

Polski system prawny dopuszcza kumulatywng ochrone znakow towarowych
w oparciu o przepisy innych ustaw (art. 1 ust. 2 p.w.p.). Sad drugiej instancji
zakwalifikowat przedmiot ochrony zaréwno jako dobro osobiste (art. 23 k.c.), czyn

nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) jak i znak towarowy powszechnie
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znany (art. 132* ust. 1 pkt 2), przyjgt odpowiedzialno$é deliktowg pozwanej jako ich
naruszyciela i zastosowat fgcznie przepisy prawa przewidujgce tozsame dla
nich $rodki ochrony prawnej (art. 24 § 1 k.c., art. 18 ust.1 pkt 1,2,3 u.z.n.k., art. 301
p.w.p.). Sad, zgodnie z utrwalong, aczkolwiek budzgcg pewne zastrzezenia
praktykg orzeczniczg, nie wyodrebnit ich w sentencji wyroku. Skarga kwestionuje
te kwalifikacje oraz przyznanie powodowi roszczen ochronnych. Bezzasadnosc
zarzutdw odnoszgcych sie do znaku towarowego powszechnie znanego oraz
wspolnego znaku towarowego zostata przedstawiona wyzej. Chybiona jest skarga
w zakresie kwestionujgcym dopuszczenie sie przez pozwang czynu nhieuczciwej
konkurencji. Spotka jako przedsigbiorca, ktory uzyskat odptatny obligacyjny tytut
prawny do wykorzystywania we wiasnej dziatalnosci marketingowej praw
przystugujgcych innemu przedsiebiorcy, bedgcemu osobg fizyczng do wizerunku,
podpisu, oznaczenia T., zarejestrowanego znaku towarowego badz jego czesci, byt
w tym zakresie posiadaczem zaleznym. Dziatania, polegajace na stopniowym
przeksztatcaniu (oznaczenia graficzne, w tym forma podpisu), eliminacji bez zgody
kontrahenta wykorzystywanych elementéw i swoiste ,rozmywanie” w zamiarze
przejecia i dalszego samodzielnego korzystania z cudzego prawa trafnie ocenit
Sad jako naruszenie dobrych obyczajow w obrocie i zasad zdrowej konkurencji.
Postepowanie potwierdzito dopuszczenie sie czynu konkurencyjnego, bezprawnego,
tj. sprzecznego z dobrymi obyczajami, skutkujgcego naruszeniem lub zagrozeniem
interesu innego przedsiebiorcy. Bezzasadne sg zarzuty skargi kasacyjnej
dotyczgce udzielenia powodowi ochrony prawnej w oparciu o art. 3, art. 10 i art. 16
ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. Pojecie przedsiebiorcy, ktdérego interes zostat naruszony
lub zagrozony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji, nalezy interpretowac
szeroko, a w tym wypadku zakres zgtoszonych roszczeh pozostawat
w bezposrednim zwigzku z indywidualnym, wifasnym interesem powodowego
przedsiebiorcy, ktéry zostat zagrozony Ilub naruszony wskutek popetnienia
czynu nieuczciwej konkurencji, uzasadniajgc jego legitymacje czynng. Co do znaku
towarowego B. T. (R-(..)), ktoéry przystuguje pozwanej, to wprawdzie zachodzi
pierwszenstwo zgtoszenia (20 listopada 2003 r.) dla klasy napojow, stad nalezy
uznaé¢ go co do zasady za znak wcze$niejszy. Niemniej prawa ochronne zostaty

wowczas udzielone osobie trzeciej i nabyte przez F. dopiero w 2013 r., w trakcie
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sporow sgdowych, w ktérych dochodzono przeciwko spotce roszczen wynikajgcych
z dokonanych przez niego naruszen. Tak nabyte prawo wytgczne nie moze byé
skutecznie przeciwstawione prawom powoda, dziatania pozwanej trafnie zostaty
zakwalifikowane jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji, a powotanie na
prawo ochronne jako naduzycie prawa podmiotowego. Zauwazy¢ ponadto trzeba,
ze wskazany znak nie byt uzywany na rynku przed 2013 r., a pozniej wyprzedzita
go ochrona przystugujgca znakowi towarowemu powszechnie znanemu. Trafna jest
ocena Sadu Apelacyjnego, ze ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie
chroni praw podmiotowych tylko interesy gospodarcze, zasada pierwszenstwa
czasowego nad pierwszenstwem prawnym nie ma charakteru bezwzglednego oraz
nie jest konieczny stosunek konkurencji miedzy przedsiebiorcami, tylko skutek
polegajgcy na naruszeniu lub zagrozeniu naruszeniem. Zasadne bylo przyjecie, ze
pozwana dopuscita sie czynu niedozwolonego polegajgcego na zachowaniu
sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszajgcym i zagrazajgcym dalszymi
naruszeniami interesow D.M. jako przedsiebiorcy. Naruszenie dobrych obyczajow
nastgpito poprzez wykorzystywanie oznaczen po ustaniu licencji, skutkujgcym
ostabieniem sity przyciggania, obnizeniem potencjatu komercyjnego, mozliwoscig
wprowadzenia w btad, realizowaniem handlowej strategii odrywania oznaczenia od
produktu. Wykazane zostaty takze dalsze przestanki naruszenia dobrych obyczajow,
tj. szkoda i zwigzek przyczynowy. Pojecie przedsiebiorcy, ktérego interes zostat
naruszony lub zagrozony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji, nalezy
interpretowac szeroko, z tym, ze zakres zgtoszonych roszczen musi pozostawacé
w bezposrednim zwigzku z indywidualnym, wiasnym interesem powodowego
przedsiebiorcy, ktory zostat zagrozony lub naruszony wskutek popetnienia czynu
nieuczciwej konkurencji, uzasadniajgc jego legitymacje czynng. Chybione sg
zarzuty naruszenia art. 10 u.z.n.k. oparte na twierdzeniu, ze oznaczenie T.
powstato dopiero w trakcie wspodtpracy stron i obecnie jest uzywane jako pojecie
symboliczne. Powotany przepis z natury rzeczy moze dotyczy¢ oznaczenia
uzywanego, gdyz tylko wtedy spetnione sg jego funkcje polegajgce na ujawnieniu
oznaczenia i pochodzenia towaru. Powdd zawierajgc kolejng umowe licencyjng

z innym podmiotem spetnit przestanki udzielenia mu ochrony.
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Prawidtowo dokonana analiza stanu faktycznego doprowadzita do trafnych
konkluzji i ocen prawnych. Zasadnie uwzgledniono roszczenia z praw ochronnych
udzielonych na znak towarowy oraz z czynu nieuczciwej konkurencji, obejmujgce
roszczenia zakazowe | zmierzajgce do usuniecia skutkdbw naruszen.
Kumulatywna ochrona znaku na podstawie art. 296 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k.
uzasadniona jest wéwczas, gdy ten sam czyn wypetnia jednoczesnie znamiona
deliktu oraz przestanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Podmiot uprawniony musi wykazac, iz tym samym zachowaniem naruszyciel godzi
zarébwno w jego prawo podmiotowe (z rejestracji znaku), jak i w zasady uczciwej
konkurenciji przez takie oznaczenie towarow, jakie moze wprowadzi¢ w btad co do
jego pochodzenia, zagrazajgc lub naruszajgc interes konkurenta lub klienta,
stanowigc nieuczciwe zachowanie w obrocie (por. wyrok Sagdu Najwyzszego z dnia
3 lipca 2008 r., IV CSK 88/08, nie publ., wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia
23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Zgodzi¢ sie nalezy ze
skarzgcym o tyle, o ile wskazuje na watpliwosci dotyczgce oceny oznaczenia T.
jako pseudonimu, petnigcego funkcje zastepczg wobec nazwiska badz przydomka,
czyli dodatkowego okreslenia uzywanego obok nazwiska i konsekwentnie
zastrzezenia do jego kwalifikacji jako dobra osobistego oraz udzielenia ochrony
prawnej w oparciu o art. 23-24 k.c. Naruszenie przydomka daje wprawdzie prawo
do uzywania oznaczenia oraz umozliwia odpowiednio korzystanie z roszczen
negatoryjnych, ale nie w sposéb witasciwy dla ochrony dobr osobistych, bo
te wywodzone sg z prawa podmiotowego wynikajgcego z godnosci osoby ludzkiej,
ktérego w odniesieniu do przydomka brak. Podkresli¢ nalezy, ze pojecia te nie majg
definicji legalnych, odwotujg sie do ptynnych regut jezykowych, strony wprost uznaty
w umowach oznaczenie T. za pseudonim, wykazano samodzielne uzywanie
i kojarzenie wprost z powodem oznaczenia T., a rozstrzygniecia zapadte w innych
sprawach toczgcych sie miedzy stronami przyjety jego rézng kwalifikacje. Z tych
przyczyn Sad Najwyzszy, w sktadzie rozpoznajgcym obecng skarge, przychylajgc
sie do pogladu, ze oznaczenie T. jest przydomkiem, a nie pseudonimem, uznat ze
nie zachodzi podstawa do uwzglednienia skargi, gdyz mimo czesciowo btednego
uzasadnienia w tej czesci, wobec zastosowania kumulatywnej ochrony prawnej i

wykorzystania tozsamych srodkoéw ochrony przystugujgcych na podstawie prawa
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wilasnosci przemystowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zaskarzony wyrok odpowiada w tym zakresie prawu. Przepis art. 187 § 1 k.p.c. nie
wymaga okreslenia przez powoda relacji miedzy kilku zgtoszonymi roszczeniami,
gdyz jej ustalenie i okreslenie podstawy prawnej rozstrzygniecia nalezy do sgdu
(por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 16 czerwca 2004 r., 1ll CK 139/03, nie publ.).
Brak podstaw do przyjecia, ze gdy strona wnosi 0 udzielenie kumulatywnej
ochrony prawnej opartej na roznych podstawach prawnych, dla ktérych adekwatne
jest zadanie takiej samej tresci, to powinna je sformutowaé wielokrotnie, a sad
rozpoznac i odpowiednio wydac rozstrzygniecia traktujgc je jak zgdanie ewentualne
lub alternatywne. Jezeli powddztwo jest uzasadnione w oparciu o kilka réznych
podstaw, sgd nie moze zastgpi¢ strony w dokonaniu wyboru ani kilkakrotnie
uwzgledniaé tozsamego tresciowo Zzgdania. Wiasciwe jest wtedy wydanie
orzeczenia jednorazowo uwzgledniajgcego zadanie, bez oddalenia powodztwa w

pozostatej czesci i odpowiednio wyjasnienie podstawy prawnej rozstrzygniecia.
- odnosnie do skargi kasacyjnej L. W.

Ztozona przez tego pozwanego skarga kasacyjna nie zostata skutecznie
wywiedziona. W  znaczgcej czesci powiela ona zarzuty powotane w ramach
podstaw kasacyjnych skargi F., szczegotowo oméwione wyzej izachowujgce
aktualnos¢, stad nie zachodzi potrzeba ich powtdrzenia. Uzupetniajgco jedynie
wskazaé nalezy, ze chybione sg zarzuty dotyczgce kwestionowania podstawy
faktycznej rozstrzygniecia odnoszacej sie do odmowy zastosowania art. 155 prawa
wiasnosci przemystowej, dotyczgcego wyczerpania prawa ochronnego poprzez
dystrybuowanie napojéw wprowadzonych do obrotu przed 28 pazdziernika 2010 r.
Uzupetniajgce postepowanie dowodowe Sadu Apelacyjnego potwierdzito
dystrybucje napojéw opatrzonych przez pozwang F. powszechnie znanym znakiem
towarowym T. bez zgody powoddédw po tej dacie oraz podejmowanie przez
pozwanego dalszych czynnosci marketingowych i handlowych we wspotpracy z tym
podmiotem. Oznacza to, ze nie ustata obawa dalszych naruszehn i w dacie
orzekania nadal istniato realne zagrozenie praw i intereséw powodow. Twierdzenie
0 jej braku, majgcego wynika¢ z zastosowana sie do postanowienia Sadu o
zabezpieczeniu roszczenia, nie jest wystarczajgce, bowiem dziatanie majgce na

celu unikniecie srodkdw przymusu nie jest réwnoznaczne z rezygnacjg z
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kontynuowania takiej dziatalnosci w przysztosci. Zakres zaskarzenia i wnioski
skargi kasacyjnej wskazujg na podwazanie tytulu prawnego powodow i

zastosowanych srodkéw prawnych.

Z tych wzgleddéw skargi kasacyjne, jako pozbawione uzasadnionych podstaw,
podlegajg oddaleniu (art. 398'* k.p.c.). O kosztach postepowania kasacyjnego
orzeczono w oparciu o zasade odpowiedzialnosci za wynik sporu (art. 108 § 2 k.p.c.
w zw. z art. 391 § 1 i art. 3982 k.p.c.).



