Sygn. akt V CSK 71/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2009 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Lech Walentynowicz (przewodniczgcy)
SSN Jan Gérowski

SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powodztwa Agencji Wydawniczej "T." Sp.

z0.0.wC.

przeciwko "P. Press Sp. z 0.0." spotce komandytowej i "Wydawnictwo B. Sp. z 0.0."
spotce komandytowej

o zakazanie nieuczciwej konkurenciji, zakazanie naruszenia praw ze znaku
towarowego oraz o zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 listopada 2009 r.,

skarg kasacyjnych: strony powodowej oraz strony pozwanej "P. Press Sp.

Z 0.0." spotki komandytowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 17 grudnia 2008 r.,

1) oddala skarge kasacyjng powoda,

2) odrzuca skarge kasacyjng pozwanego "P. Press
Sp. z o.0. " spétki komandytowej,

3) znosi pomiedzy stronami koszty postepowania
kasacyjnego.



Uzasadnienie

Powdd - Agencja Wydawnicza T. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
po wielokrotnej modyfikacji, ostatecznie wnidst przeciwko P. Press Spoétce z o.o.
przeksztatconej w toku postepowania w spotke komandytowa: P. Press Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscia Spétka komandytowa oraz przeciwko
Wydawnictwu B. Spétce Komandytowej o zakazanie wprowadzania do obrotu
czasopism oznaczonych liczbg ,100" lub jej wielokrotnoscig oraz czasopism
oznaczonych liczbami ztozonymi z trzech cyfr arabskich w potgczeniu ze stowem
,panoramicznych" lub ,panoram"; o nakazanie wycofania z obrotu tak oznaczonych
czasopism, o nakazanie publikacji przeprosin okreslonej tresci; o zasgdzenie od
pozwanych kwoty 75.000 ztotych tytutem odszkodowania oraz kwoty 99.000 ztotych
tytutem korzysci uzyskanych przez pozwanych w oznaczonym okresie w wyniku
bezprawnego uzywania konkretnych, zarejestrowanych na rzecz powoda, znakow
towarowych; o nakazanie pozwanym wycofania z Urzedu Patentowego RP

zgtoszen okreslonych znakow towarowych.

W uzasadnieniu powodztwa powdd podnosit, ze od 1994 r. sukcesywnie
wprowadza na rynek czasopisma krzyzéwkowe oznaczone charakterystycznymi
tytutami, stanowigcymi zestawienie cyfry ,100" lub jej wielokrotnosci ze stowami
,panoramicznych" lub ,panoram". W 2001 r., na podstawie licencji udzielonej przez
Wydawnictwo B., wspoétpozwany P.Press wprowadzit na rynek czasopismo
krzyzowkowe ,,Chwila na 100 panoramicznych" a pézniej wprowadzat czasopisma z
tym samym oznaczeniem zawierajgcym takze wielokrotnos¢ cyfry ,100" oraz
okreslenie ,panoram". Powdd swoje roszczenia opierat na podstawie art. 3,10 i 18
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr
47, poz. 211 ze zm. nazywanej dalej, jako u.z.n.k.) oraz na podstawie art. 120 ust.
21296 pkt 1i 2 ustawy z dnia 30 marca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (1].

Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 117 ze zm. - nazywanej dalej, jako p.w.p.).

Pozwani wnosili o oddalenie powddztwa. Zarzucali, ze kwestionowane
oznaczenia majg charakter informacyjny, nawigzujg do tytulu czasopisma

,Chwila dla Ciebie" i istotnie rdéznig sie od oznaczeh powoda, co wyklucza ryzyko



kontuzji. Ponadto pozwani wskazywali na sukcesywne uniewaznianie rejestraciji

znakow towarowych powoda.

Wyrokujgc kolejny raz, po uchyleniu przez Sad Apelacyjny wyroku sgdu
pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, Sad
Okregowy wyrokiem z dnia 30 czerwca 2008 r. oddalit ponownie powodztwo w

catosci.

Wedtug ustalen tego sgdu czasopisma krzyzowkowe powoda zawieraty w tytule
cyfre arabskg ,100" Iub jej wielokrotno$¢, drukowang w kolorze biatym
w czerwonym  obrysie zestawiong ze biatymi stowami  drukowanymi:
,panoramiczne" lub ,panoram", umieszczonymi w czerwonym pasku o tukowatym
ksztatcie. Tytut byt umieszczany na srodku, w gérnej czesci oktadki. W lewym,
gornym rogu oktadki widniat biaty znak stowno-graficzny ,Wydawnictwo T". W 2001
r. pozwana spotka komandytowa P. na podstawie licencji udzielonej przez
wspotpozwang spoétke rozpoczeta wydawanie czasopism krzyzéwkowych pod
tytulem ,Chwila na 100 panoramicznych" w kolorach niebieskim, zoitym i
czerwonym. Liczba arabska ,100" byta wyeksponowana. Cyfry byly wieksze od
stowa napisanego drukowanymi literami. W lewym gornym rogu oktadki
umieszczony byt zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP znak towarowy -
napis ,Chwila dla Ciebie" w kolorze biatym, zéttym i czerwonym, wskazujgcy na

pochodzenie czasopisma od wydawcy tygodnika o takim tytule.

Przystugujgce powodowi prawo z rejestracji znaku stownego ,100 panoramicznych"
zostato w 2001 r. uniewaznione w czes$ci odnoszacej sie do czasopism
krzyzéwkowych ze wzgledu na brak zdolnosci odrézniajgcej i informacyjny
charakter tego oznaczenia. Z tej samej przyczyny Urzad Patentowy RP w 2002 r.
poczgtkowo odmawiat powodowi ochrony na szereg znakow stownych i samych
liczb. Ostatecznie powdd uzyskat Swiadectwa ochronne na szereg znakéw
towarowych m.in. liczb ,,200", ,300", ,500" i ,1000".

Pomimo wezwanh pozwana spotka nie wycofata z obrotu czasopism oznaczonych
liczbami i nadal ich uzywa w coraz to innej szacie graficznej. W 2007 r. pozwany
wprowadzit zasade uzywania jednego koloru tta oktadki dla czasopism o danej

liczbie krzyzéwek. Czerwony prostokagt z napisem ,Chwila dla Ciebie proponuje”



,Chwila na 100 panoram" umieszczono centralnie na gorze oktadki. Prostokat byt
lekko zaokraglony, wygiety w tuk, takze stowo ,panoram" jest lekko wygiete w tuk.
Pozwana spodtka ,P." zgtosita do Urzedu Patentowego liczne znaki towarowe, z
ktérych kazdy zawiera, jako poczgtkowy, element stowny: ,Chwila na ...), niekiedy
poprzedzony stowami ,Chwila dla Ciebie proponuje", liczbe ,100" Iub jej
wielokrotnos¢ w potgczeniu ze stowami ,panoram", ,panoramicznych",
.,panoramach", ,szarad". Zgtosita takze zastrzezenia, co do udzielonych powodowi
praw ochronnych. Sgd Okregowy na podstawie art. 10 u.z.n.k. poddat ocenie cate
oktadki czasopism krzyzowkowych powoda i pozwanych. Wskazat na roznice
w kolorystyce, grafice, napisach i kroju czcionek oraz na fakt, ze elementy wspodlne
- zestawienie liczby ,100" bgdz jej wielokrotnosci ze stowem ,panoramiczne" petnity
jedynie role informacyjna tj. ilosci i rodzaju krzyzéwek. Podnidst, ze nabywcy tego
rodzaju czasopism stanowig specyficzng grupe klientow, ktérzy zwracajg uwage na
wydawce, kojarzac go np. z poziomem trudnosci krzyzéwek, a firma ,T." jest przez
wiekszos¢ z nich identyfikowana, jako wydawca konkretnych czasopism. Dlatego
Sad Okregowy nie stwierdzit naruszenia regut uczciwej konkurencji. W ocenie tego
sadu, pozwani nie dopuscili sie takze naruszenia praw powoda do
zarejestrowanych znakéw towarowych z wzgledu na brak zdolnosci odrdzniajgce;j
zarejestrowanych na rzecz powoda znakoéw towarowych, z braku podobienstwa
oznaczen i z braku ryzyka kontuzji. W konsekwencji za nieuzasadnione uznat sad
zgdania pieniezne, przy czym dodatkowo podnidst nieudowodnienie jak tez wadliwe
wyliczenie szkody. Sgd Okregowy wskazat w koncu, ze nie jest uprawniony do
zakazywania pozwanemu wycofania z Urzedu Patentowego RP zgtoszen znakow
towarowych, bowiem tylko Urzad jest wtadny do ich oceny i ewentualnej odmowy

rejestraciji.

Na skutek apelacji powodowej spotki wyrokiem z dnia 17 grudnia 2008 r.
Sad Apelacyjny zmienit zaskarzony wyrok w ten sposéb, Zze zakazat pozwanym
wprowadzania do  obrotu i nakazat im  wycofanie z  obrotu
czasopism krzyzowkowych oznaczonych tytutami charakteryzujgcymi sie tym,
ze wyeksponowanym graficznie ich czlonem jest zestawienie ztozonych z cyfr
arabskich wszelkich liczb trzycyfrowych bgdz wiekszych, bedgcych wielokrotnoscig

liczby ,100", ze stowem ,panoramicznych" Ilub ,panoram" oraz tym,



ze w okreslonym wyzej zestawieniu liczba znajduje sie nad stowem i graficznie nad
nim dominuje, stanowigc najbardziej dostrzegalny element tytutu; nakaz ten
w szczegolnosci dotyczy tak oznaczonych czasopism pozwanych: ,Chwila na 100
panoram", ,Chwila na 200 panoram", ,Chwila na 300 panoram", ,Chwila na 500
panoram"; a takze nakazat pozwanym dwukrotne opublikowanie w ogdlnopolskim
wydaniu ,Gazety Wyborczej" oraz w gazecie ,Rzeczpospolita”" wspdlnego

oswiadczenia okreslonej tresci.

Sad Apelacyjny podzielit co do zasady ocene, co do braku podobienstwa znakow
uzywanych przez pozwanych do zarejestrowanych znakéw powodowej spofki.
Wiagze sie to z istotnymi odmiennosciami samych znakéw stownych lub stowno -
graficznych objetymi s$wiadectwami ochronnymi z oznaczeniami lub znakami
towarowymi uzywanymi przez pozwane, w oderwaniu od uwzglednionych przez
Sad Okregowy funkcji oznaczen, ich usytuowania, ogdlnego wizerunki tytutowej
strony czasopism, jako istotnych czynnikow kreujgcych wrazenie odbiorcy.
W przeciwienstwie do Zzgdan ochronnych ptyngcych 2z rejestracji znakow
towarowych, elementy te w potgczeniu z catoksztattem okolicznosci uzywania
oznaczenia towaréw przez pozwanych, ich rozpoznawalnos¢, ugruntowanie na
rynku, seryjnos¢ pozwolity, w ocenie sgdu, na przyznanie ochrony na podstawie
przepisoOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powodd, jako pierwszy
w 1994 r., zapoczatkowat serie popularnych czasopism krzyzéwkowych, uzywajgc
w charakterze tytutu oznaczenia liczbowo - stownego, zawierajgcego w sobie
informacje o ilosci i rodzaju krzyzéwek, zamieszczajgc ten tytut
w charakterystycznym ukfadzie graficznym. Pozwani zaczerpneli od powoda
zarowno oryginalny pomyst samego tytutu, jak i nowatorski pomyst na seryjnosc
czasopism z zamiarem wykorzystania nosnosci obu tytutbw i wywotania
u odbiorcéw skojarzenia z wydawnictwami, ktérych popularnos¢ i pozycje powdd
budowat wiele lat, takze z duzym naktadem finansowym. Zdaniem Sadu
Apelacyjnego, wymagane w art. 3 i 10 u.z.n.k. ryzyko kontuzji lokalizuje sie
w podobienstwie samych oznaczen potgczonych z szeroko rozumianym sposobem
ich uzycia. Zabiegi pozwanych w kierunku utrwalenia wiezi ich czasopism
z czasopismem ,Chwila dla Ciebie" nie wyeliminowaty ryzyka kontuzji wynikajgcego

z nadal aktualnej dominacji zbitki wyeksponowanej liczby ze specyficznym dla seri



powodki okresleniem rodzajowym krzyzéwki panoramicznej. Te motywy wyznaczyty
treS¢ orzeczenia. Zdecydowata o niej takze potrzeba przeciwdziatania monopolowi
powoda na uzywanie oznaczen liczbowych i liczbowo stownych w kazdej funkciji,
w jakim bgdz uktadzie i obojetnej grafice. Sad Apelacyjny podnidst, ze powoddka nie
wywigzata sie z obowigzku wykazania poniesienia szkody. Btednie utozsamiata jg
z zyskiem brutto uzyskiwanym przez pozwanych ze sprzedazy czasopism
krzyzowkowych. Jako oczywiscie bezzasadne zostato ocenione zgdanie wycofania
zgtoszen do Urzedu Patentowego RP. Od tego wyroku skargi kasacyjne wniosta

powodowa spoétka oraz pozwana spétka komandytowa ,P. Press".

Pozwana zaskarzyta wyrok sgdu drugiej instancji zmieniajgcy dotychczasowy wyrok
na korzys¢ powoda tj. w zakresie zakazu wprowadzania do obrotu okreslonych
czasopism krzyzéwkowych, nakazania ich wycofania z obrotu oraz nakazania
ztozenia oswiadczenia okreslonej tresci. Jako wartos¢ przedmiotu zaskarzenia
wskazano w skardze kasacyjnej kwote 181.014 ziotych, bedgcg sumg wartosci
dwoch pierwszych roszczen po 12.000 ztotych oraz roszczenia o Zziozenie
stosownych oswiadczen, ktorych koszt opublikowania w prasie wyniesie wedtug

skarzgcych 157.014 ztotych.

Powddka wniosta skarge kasacyjng od wyroku sadu drugiej instancji w zakresie
obejmujgcym ograniczenie zakazania wprowadzania do obrotu i nakazanie
wycofania z obrotu do czasopism krzyzéwkowych, ktére charakteryzujg sie tym,
ze w okreslonym w wyroku zestawieniu liczba znajduje sie nad stowem i graficznie
nad nim dominuje, stanowigc najbardziej dostrzegalny element tytutu. Poza tym
powddka zaskarzyta nieuwzglednienie jej apelacji w szerszym zakresie i oddalenie
powoddztwa w pozostatej czesci. W skardze kasacyjnej zarzucita zaréwno
naruszenie przepisOw postepowania jak i naruszenie prawa materialnego.
W pierwszej grupie zostaty wymienione art. 100. 217, 229, 233, 278 § 1, 322, 328
§ 2, 382 k.p.c. oraz art. 296 p.w.p. Naruszenie prawa materialnego wigzato sie
z btedng wyktadnig i niewtasciwym zastosowaniem art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.
oraz niezastosowaniem art. 301 p.w.p. Poza tym powodka zarzucita naruszenie art.
10 ust. 1 w zwigzku z art. 18 ust. pkt 1 u.z.n.k. przez ich niewtasciwe zastosowanie
i udzielenie powodowi ochrony, w sposob nie uwzgledniajgcy zakresu praw powoda

oraz art. 18 ust. pkt 2 tej ustawy przez przyjecie niedopuszczalnosci uwzglednienia



roszczenia o wycofanie zgtoszen znakdéw towarowych do Urzedu Patentowego oraz
zrzeczenie sie praw do znakow towarowych. Powotujgc sie na te zarzuty powddka
wniosta o uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci oraz przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania Sadowi Apelacyjnemu ewentualnie  uchylenie

zaskarzonego wyroku i uwzglednienie wszystkich zgtoszonych roszczen.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W zwigzku z watpliwosciami dotyczgcymi dopuszczalnosci skargi kasacyjnej
strony pozwanej, wyrazanymi takze przez strone powodowg, kwestia ta wymaga
rozstrzygniecia w pierwszej kolejnosci. Istotne w tym kontekscie jest zwtaszcza to,
czy wszystkie uwzglednione w drugiej instancji roszczenia majg majgtkowy
charakter i jaka jest ich wartos¢. Dopuszczalnos¢ skargi kasacyjnej zalezy
w pierwszym rzedzie od tego, czy uwzglednione na podstawie art. 18 u.z.n.k.,
w tym takze, dochodzono na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy Zzadania
ztozenia oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie majg majgtkowy
lub niemajgtkowego charakter. Dopuszczalnos¢ skargi kasacyjnej w sprawach
0 prawa majgtkowe jest zalezna od zachowania minimalnej wartosci przedmiotu
zaskarzenia, ktéra w sprawach gospodarczych nie moze by¢ nizsza niz 75.000
ztotych (art. 3982 § 1 k.p.c.). W pi$miennictwie i orzecznictwie Sadu Najwyzszego
wyrazony zostat wprawdzie poglad, ze roszczenia przewidziane w art. 18 ust. pkt 1,
3 i 4 u.z.n.k. majg niemajgtkowy charakter (por. postanowienie Sgdu Najwyzszego
z dnia 9 marca 2006 r. (sygn. akt | CZ 12/06, nie publ. oraz wyrok z dnia 9 stycznia
2008 r., Il CSK 363/07, nie publ.) jednak nie ma on uzasadnionych podstaw, czemu
najszerzej dat wyraz Sgd Najwyzszy w postanowieniu z dnia 8 marca 2007 r. (sygn.
akt Il CZ 12/07, OSNC 2008/2/26). Podkreslit w nim, ze roszczenia okreslone
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, cho¢ - wedtug przewazajgcego
poglagdu - nie majg u swych podstaw prawa bezwzglednego, sg bezposrednio
uwarunkowane interesami ekonomicznymi oséb, ktérym przystugujg, i tym samym
majg majgtkowy charakter. Potwierdza to cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji wskazany w jej art. 1, jakim jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji oraz przewidziane w art. 20 przedawnienie roszczenh z tytutu czynow
nieuczciwej konkurencji wiasciwe dla roszczeh majgtkowych (art. 117 k.c.).

W konsekwencji zadnego z roszczen, uwzglednionych na podstawie art. 18 ust. 1



pkt 1 i 3 u.z.n.k. przez sad drugiej instancji, nie mozna zaliczy¢ do praw

niemajgtkowych.

Majatkowy charakter sporu, takze w zakresie roszczen okreslonych
w ustawie Prawo wtasnosci przemystowej, stuzgcych wprost ochronie majgtkowych
praw bezwzglednych, w tym prawa ochronnego na znak towarowy oraz wartosc
przedmiotu zaskarzenia skargg kasacyjng, nie przekraczajgca minimalnych progow
przewidzianych w art. 3982 § 1 k.p.c., nakazujg odrzucenie na podstawie art. 398°

§ 3 k.p.c. jako niedopuszczalnej skargi kasacyjnej pozwanej spotki.

Powdd w pismie procesowym z dnia 4 grudnia 2007 r. (k.- 1721) wskazat
jako wartos¢ kazdego z roszczen niepienieznych kwote 12.000 ztotych. Podtrzymat
te wartosci w apelacji od wyroku oddalajgcego powddztwo w pierwszej instancji,
podajgc jako wartos¢ przedmiotu zaskarzenia kwote 246.000 ztotych, na ktorg
skfadaty sie: 174.000 ztotych oddalonych roszczen odszkodowawczych oraz 72.000
ztotych jako tgczna wartosé pozostatych roszczen niepienieznych. Stosownie do
tresci art. 19 § 1 k.p.c., w sprawach o roszczenia pieniezne, podana kwota
pieniezna stanowi wartos¢ przedmiotu sporu, za$ zgodnie z art. 19 § 2 k.p.c,,
w innych sprawach majagtkowych powdd obowigzany jest oznaczy¢ w pozwie kwotg
pieniezng wartos¢ przedmiotu sporu. Wartos¢ przedmiotu sporu stanowi zatem
suma wiasciwa dla chwili wniesienia pozwu albo dla ostatecznego sprecyzowania
zgdan przed sgdem pierwszej instancji wskazana przez powoda lub bedgca
wynikiem sprawdzenia przez sgd stosownie do tresci art. 25 k.p.c. Tak okreslona
warto$¢ pozostaje niezmieniona do kohca postepowania chyba, ze w dalszym jego
toku nastgpi dopuszczalne przeksztatcenie przedmiotowe powddztwa
(jego zmiana), pociggajgce za sobg zmiane wartosci przedmiotu sporu.
Takie przeksztatcenie jest w zasadzie mozliwe jedynie do chwili zamkniecia

rozprawy w pierwszej instancji (art. 383 k.p.c.).

Wobec zaskarzenia skargg kasacyjng wyroku uwzgledniajgcego tylko czesé
roszczen niepienieznych, wartos¢ przedmiotu zaskarzenia w kazdym przypadku
jest nizsza od kwoty 75.000 ztotych, bedgcej zarazem minimalng wartoscig
przedmiotu zaskarzenia w sprawach gospodarczych. Do tej kategorii nalezy

niewatpliwie rozpoznawana sprawa, w ktérej zostaty spetnione wszystkie przestanki



z art. 479" § 1 k.p.c. Podstawg obliczenia wartosci przedmiotu zaskarzenia nie
mogg byC poczynione w skardze kasacyjnej wyliczenia aktualnych kosztow
dokonania publikacji oswiadczenia, ktore ostatecznie obcigzajg strong pozwang,
ale jest nig interes ekonomiczny oceniany z punktu widzenia strony dochodzgcej

roszczenia majgtkowego.

Z tych wzgledow Sad Najwyzszy odrzucit skarge kasacyjng pozwanej P.

Press Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotki Komandytowej.

Czesciowe uwzglednienie powoddztwa przesgdza o tym, ze powddce
przystuguje ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Whniesienie skargi kasacyjnej przez powodke wymaga zatem rozwazenia, czy
zakres udzielonej na tej podstawie ochrony zostat wlasciwie wyznaczony i czy nie
powinien byC szerszy, takze przez uwzglednienie ochrony przewidzianej w ustawie
o wilasnosci przemystowej. Wczesniej jednak trzeba oceni¢ zarzuty dotyczgce
naruszenia przez sad drugiej instancji przepiséw postepowania wskazanych

w skardze kasacyjnej.

Nie zastuguje na uwzglednienie zarzut naruszenia art. 229 k.p.c. przez jego
niezastosowanie pomimo, ze pozwani przyznali renomowany charakter znakdéw
towarowych powoda. Sam powdd podnidst, ze pozwani przyznali jedynie jego
wysokg pozycje na rynku w zakresie czasopism szaradziarskich oraz wysokg
ocene tych czasopism. Art. 229 k.p.c. odnosi sie wylgcznie do przyznania
okolicznosci faktycznych sprawy a nie do przyznania oceny prawnej tych
okolicznoéci. Pojecie ,renomowanego znaku towarowego" uzyte w art. w art. 296*
ust. 31 4 oraz w art. 5 ust. 2 Dyrektywy Rady EW Nr 89/104 z dnia 21 grudnia
1988 r. zostato wprowadzone do polskiego ustawodawstwa (art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.w.) bez jego zdefiniowania. Nadanie znakowi towarowemu kwalifikowanego
charakteru znaku renomowanego, ktore wywotuje okreslone konsekwencje
w zakresie uprawnien z prawa ochronnego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.), miesci sie
w ocenie prawnej okolicznosci faktycznych wypetniajgcych kryteria uznania renomy
znaku a zatem nie mogto stanowi¢ przedmiot przyznania wywotujgcego

konsekwencje z art. 229 k.p.c.
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Wbrew temu, co zarzuca sie w skardze kasacyjnej sad drugiej instancji
rozpoznajgc ponownie sprawe, nie naruszyt art. 386 § 6 k.p.c. albowiem ocena
prawna w zakresie przypisania okresleniu ,panoramiczne" cech nazwy rodzajowej
zawarta w wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 31 marca 2005 r. nie miata
stanowczego charakteru i tgczyta sie z wytknieciem sadowi pierwszej instancji
braku szczegotowych ustalen zwigzanych z oceng znaczenia tego stowa oraz
regutami obowigzujgcymi na rynku czasopism szaradziarskich, co wynika
z cytowanego w skardze kasacyjnej fragmentu pisemnych motywéw tego wyroku,

co do dalszego postepowania.

Wedtug jednolicie przyjmowanego w orzecznictwie Sadu Najwyzszego
pogladu, art. 328 § 2 k.p.c. moze wypetnia¢ podstawe kasacyjng okreslong w art.
398°§ 1 pkt 2 k.p.c. tylko wyjatkowo, gdy uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie
posiada wszystkich koniecznych elementéw, bgdz zawiera tak kardynalne braki,
ktore uniemozliwiajg kontrole kasacyjng (por. m.in. wyroki Sgdu Najwyzszego
z dnia 9 marca 2006 r., | CSK 147/05, nie publ.; z dnia 21 lutego 2008 r., lll CSK
264/07, OSNC-zZD 2008/4/118). Tych wad nie zawiera uzasadnienie wyroku
zaskarzonego przez powodke albowiem na jego podstawie mozna ustali¢, jakimi
wzgledami kierowat sie sad drugiej instancji odmawiajgc powddce ochrony
w szerszym zakresie. Dodatkowo trzeba podniesc, ze art. 328 § 2 k.p.c., odnosi sie
do uzasadnieh sporzgdzanych przez sad pierwszej instancji, a do uzasadnienia
sgdu odwotawczego znajduje  zastosowanie odpowiednie. Prawidiowe
sformutowanie zarzutu jego naruszenia przez sad drugiej instancji wymaga wiec
przytoczenia takze uregulowania zawartego w art. 391 § 1 k.p.c., poprzez ktore art.
328 § 2 k.p.c. stosowany jest w postepowaniu odwotawczym. Ponadto, jak wskazat
Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 13 marca 2009 r. (sygn. akt Il CSK 537/08,
nie publ.), odestanie do odpowiedniego stosowania przepiséw o postepowaniu
przed sadem pierwszej instancji oznacza, ze uzasadnienie wyroku sgdu drugiej
instancji nie musi zawiera¢ wszystkich elementéw uzasadnienia wyroku sadu
pierwszej instancji, ale takie elementy, ktére ze wzgledu na tres¢ apelacji i na
zakres rozpoznania sprawy wyznaczony przepisami ustawy sg potrzebne do

rozstrzygniecia sprawy przez sad drugiej instancji.
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W postepowaniu ze skargi kasacyjnej niedopuszczalne jest badanie
zasadnosci dokonanych ustalen faktycznych i dowodow. Wynika to z tresci art.
398° § 3 k.p.c., ktdry wprawdzie nie wymienia expressis verbis przepiséw, ktérych
naruszenie, w zwigzku z ustalaniem faktéw i przeprowadzaniem dowoddw, nie
moze by¢ przedmiotem zarzutdw wypetniajgcych drugg podstawe kasacyjna,
to jednak, jak trafnie przyjmuje sie w judykaturze (por. m.in. wyrok Sagdu
Najwyzszego z dnia 23 listopada 2005 r., sygn. akt Il CSK 13/05, OSNC 2005, nr
4, poz 76; z dnia kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 11/06, nie publ.; z dnia
26 z dnia 11 maja 2007, sygn. akt V CSK 456/06, nie publ.; z dnia 8 maja 2008 r.,
V CSK 579/07, nie publ.) nie ulega watpliwosci, ze obejmuje on art. 233 § 1 k.p.c.
Juz tylko z tej przyczyny nie mogg zosta¢ uwzglednione zarzuty skargi kasacyjnej
oparte na podstawie okreslonej w art. 398% § 1 pkt 1 k.p.c., sprowadzajace sie do
zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c., motywowanego przekroczeniem zasady
swobodnej oceny dowoddéw. Powoddka formutujgc w skardze kasacyjnej zarzut
naruszenia art. 217 k.p.c. w zwigzku z art. 382 oraz art. 278 § 1 k.p.c. przez
pominiecie dowodu z opinii biegtego na okolicznos¢ wysokosci korzysci uzyskanych
przez pozwanych z tytutu bezprawnego postugiwania sie w obrocie spornymi
oznaczeniami wskazata jednoczesnie, cytujgc fragment uzasadnienia wyroku Sgdu
Najwyzszego, na wynikajgcy z art. 232 k.p.c. obowigzek dziatania sgdu z urzedu
jezeli dowod z opinii biegtego jest niezbedny dla miarodajnej oceny zasadnosci
powodztwa. Wprawdzie przepis art. 232 zd. 2 k.p.c. dopuszcza mozliwosé
przeprowadzenia przez sagd dowodu nie wskazanego przez strone, jednakze nie
oznacza to obowigzku dopuszczenia takiego dowodu. Jesli zas rozumieé
wymieniony zarzut, jako pominiecie przez sgd dowodu z opinii biegtego,
to wowczas nalezatoby mie¢ na wzgledzie uksztattowany w judykaturze poglad,
ze strona nie moze skutecznie zarzucaC uchybienia przez sad przepisom
postepowania polegajgcego na wydaniu postanowienia oddalajgcego wniosek
0 przeprowadzenie dowodu, jezeli nie zwrdcita uwagi sgdu na to uchybienie i nie
zgtosita zastrzezenia do protokotu posiedzenia (por. wyrok Sadu Najwyzszego
z dnia 24 wrzesnia 2009 r., IV CSK 185/09, nie publ.; uchwate Sagdu Najwyzszego
z dnia 27 czerwca 2008 r., Ill CZP 50/08, OSNC 2009/7-8/103). Rozstrzygniecie

tych watpliwosci jest jednak niemozliwe, ze wzgledu na brak w skardze kasacyjnej
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jednoznacznego opisu zarzucanego sadowi uchybienia z jednoczesnym

wykazaniem dopetnienia obowigzku przewidzianego w art. 162 k.p.c.

Wymieniony w skardze kasacyjnej art. 322 k.p.c. ma zastosowanie, gdy
poniesienie szkody zostato wykazane a $ciste udowodnienie jej rozmiaru jest
niemozliwe lub nader utrudnione. Nie mogto zatem dojSC jego naruszenia
w sprawie albowiem sad drugiej instancji przyjat, ze powdd nie udowodnit faktu

poniesienia szkody.

Zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p., podniesiony w ramach podstawy
skargi kasacyjnej opisanej w art. 398 § 1 pkt 2 k.p.c., opiera sie na btednym
zatozeniu, iz wskazana norma reguluje rozktad ciezaru dowodu i ma procesowy
a nie materialne prawny charakter. Zagadnienie, na kim spoczywa obowigzek
udowodnienia faktéw majgcych istotne znaczenie dla rozstrzygniecia, jest w nauce
prawa cywilnego tradycyjnie zaliczane do problematyki prawa materialnego.
Dlatego podstawowa norma regulujgca zasade rozktadu ciezaru dowodu zostata
zamieszczona w art. 6 kodeksu cywilnego. Wymieniony zarzut nie zastuguje na
uwzglednienie takze dlatego, ze art. 296 ust. 1 p.w.p. okresla jedynie przestanki
i charakter uprawnien oséb, ktorych prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone i nie zawiera rozstrzygnie¢ dotyczacych ciezaru dowodu. Stosownie do
tresci art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p., jedynie do dochodzenia zawinionego naprawienia
szkody od o0sob naruszajgcych prawo ochronne na znak towarowy majg
zastosowanie ogolne zasady prawa cywilnego. W ten sposéb unormowane w art.
296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie korzysci majgtkowej zmienito swoj charakter
w porownaniu do ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U.
Nr 5, poz. 17 ze zm. nazywanej dalej jako u.z.t.) i uzyskato autonomiczny charakter
przez zerwanie jego zwigzku z instytucjg bezpodstawnego wzbogacenia
(por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 24 pazdziernika 2007 r., sygn. akt IV CSK
203/07, OSNC 2009/1/13). Zubozenie uprawnionego polega na korzystaniu przez
inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej z jego prawa wytgcznego
i dlatego nie musi on udowadniac, ze uzyskane przez naruszyciela w ten sposob
korzysci powiekszyty jego majgtek oraz ze on sam uzyskatby korzys¢, ktérg uzyskat
wierzyciel. Nie zwalnia to jednak osoby, ktérej prawo ochronne na znak towarowy

zostato naruszone od udowodnienia powstania bezpodstawnie po stronie
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pozwanego uzyskanej korzySci chociazby w nieokreslonej wysokosci.
Dopiero wtedy, gdy nie jest mozliwe $ciste udowodnienie wysokosci zgdania
w odniesieniu do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych Kkorzysci
opartego na art. 296 ust. 1 p.w.p., bedzie mogt mie¢ zastosowanie art. 322 k.p.c.
w drodze analogii ze wzgledu na podobienstwo do instytucji bezpodstawnego
wzbogacenia. Takg mozliwos¢ dopuscit Sad Najwyzszy w wymienionym wyroku
z dnia 24 pazdziernika 2007 r.

W ostatecznym wyniku postepowania oraz w postepowaniu apelacyjnym
zgdania powodki zostaty uwzglednione jedynie czesciowo a porownujgc ich wartosc
do wartosci przedmiotu sporu i wartosci przedmiotu zaskarzenia apelacjg mozna
przyjgc, ze oddalone zgdania przewyzszaty znacznie rozstrzygniecie pozytywne dla
strony powodowej. W tej sytuacji, przy uwzglednieniu i to w mniejszej czesci zadan

powddki, wzajemne zniesienie kosztow procesu nie narusza tresci art. 100 k.p.c.

Poniewaz skarga kasacyjna w zakresie naruszenia przepiséw postepowania
z art. 393! pkt 2 k.p.c., okazata sie nieusprawiedliwiona, to stosownie do art. 393**
§ 2 k.p.c. Sad Najwyzszy przy rozpoznawaniu zasadnosci zarzutéw naruszenia
prawa materialnego jest zwigzany ustaleniami faktycznymi stanowigcymi podstawe
zaskarzonego wyroku.

W zwigzku z poszukiwaniem przez powodke ochrony zarbwno na podstawie
przepiséw prawa wiasnosci przemystowej jaki i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
uzna¢ nalezy za dopuszczalne kumulatywne stosowanie tych ustaw, jezeli
naruszenie prawa do znaku towarowego stanowi jednoczesnie czyn nieuczciwej
konkurencji. Mozliwos¢ ta wynika z tresci art. 1 ust. 2 p.w.p., wedtug ktérego
przepisy tej ustawy nie uchybiajg ochronie znakéw towarowych przewidzianej
w innych ustawach. Jednocze$nie, stosownie do wyrazanych w judykaturze
poglagddéw nalezy zawsze mie¢ na uwadze, ze przedmiot ochrony w obu ustawach,
a takze jego zakres istotnie sie roznig (por. np. wyroki z dnia 8 kwietnia 2003 r.,
IV CKN 22/01, OSP 2004, nr 5, poz. 61, z dnia 12 pazdziernika 2005 r., lll CK
160/05; oraz z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08; z dnia 4 marca 2009 r.
IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/3/85). Nie mozna wobec tego wykluczy¢ udzielenia
ochrony tylko na podstawie jednej z tych ustaw, tak jak to uczynit Sgd Apelacyjny

w zaskarzonym orzeczeniu. Dla oceny zarzutu dopuszczenia sie czynu nieuczciwej
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konkurencji, przewidzianego w art. 10 ust. u.z.n.k., miarodajne jest nie poréwnanie
uzywanego przez pozwanego oznaczenia jego towarow ze znakiem towarowym
zarejestrowanym na rzecz powoda (czego wymagata ocena powodztwa na
podstawie art. 19 u.zt. a obecnie na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p.)
lecz porownanie uzywanego przez pozwanego oOznaczenia jego towarow
z uzywanym przez powoda oznaczeniem jego towarow (wyrok Sgad Najwyzszego
z dnia 20 pazdziernika 2005 r., sygn. akt I| CK 154/05, nie publ.).

Przed przystgpieniem do oceny naruszenia prawa materialnego trzeba podkresilic,
ze podstawe prawng roszczen zwigzanych z naruszeniem praw ochronnych na
znak towarowy jest art. 296 ust.l p.w.p. a jego niezastosowania, jako jednej
z postaci naruszenia prawa materialnego, nie zarzuca sie w skardze kasacyjne;.
Wymienione w skardze art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.p.w.p. definiujg jedynie rézne
kategorie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Wracajgc, tym razem w zwigzku zarzutem naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.p., do podniesionej juz kwestii renomowanych znakow towarowych i braku
legalnej definicji tego pojecia trzeba wskazaé, ze wedlug pogladow doktryny
i orzecznictwa wyrdznienie znakow renomowanych nastepuje przy zastosowaniu
innego kryterium niz to, ktére pozwala wyrézni¢ grupe znakdédw powszechnie
znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego site atrakcyjng, wartos¢ reklamowg
oraz zdolnos¢ do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem
kryterium odwotujgce sie raczej do szczegolnej jakosci znaku niz do stopnia jego
znajomosci. Taki poglad wyrazit Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 7 marca 2007 r.
(sygn. akt Ill CSK 428/06, nie publ.). W innym wyroku z dnia z dnia 12 pazdziernika
2005 r. (sygn. akt Ill CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132) Sad Najwyzszy przyjat,
ze renomowany znak towarowy jest nosnikiem zespotu informacji i wyobrazen
o wysokiej jakosci i duzym prestizu. To ostatnie stowo jest w jezyku polskim
synonimem ,renomy". Sad Najwyzszy w obecnym skfadzie podziela te oceny.
Podnies¢ jednoczes$nie nalezy, ze pojecie renomowanego znaku nie oznacza
wytgcznego skojarzenia z ustugami lub towarami ekskluzywnymi o znacznej
wartosci. Znak renomowany jest nosnikiem informacji o szczegdlnej, sprawdzonej
a zarazem oczekiwanej jakos¢ znaku. Miesci w sobie utrwalone w swiadomosci

kupujgcych przekonanie o oczekiwanych walorach oznaczonych nim towarow.
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W wymienionym wyroku z dnia 12 pazdziernika 2005 r. Sgd Najwyzszy wskazat,
ze renomowany znak towarowy w poréwnaniu z innymi znakami towarowymi
charakteryzuje sie zawsze silniejszg zdolnoscig odrozniajgcg. Cyfrowe i cyfrowo
stowne znaki towarowe powoda stuzgce oznaczaniu czasopism krzyzowkowych nie
majg takiej zdolnosci wyrdzniajgcej.. Prawidtowa jest jednoczesnie ocena Sadu
Apelacyjnego, ze znaki powddki, dotyczgce czasopism krzyzoéwkowych majg
ogolno informacyjny, opisowy charakter. Wykazujg bezposredni i konkretny zwigzek
z wchodzgcymi w gre towarami, ktory moze pozwoli¢ kupujgcym dostrzec w nich
opis ilosci towarow lub jednej z ich podstawowych cech. W kazdym przypadku
cyfrowy znak towarowy umieszczany na stronie tytutowej czasopisma odpowiada
ilosci krzyzobwek zamieszczonych w czasopismie i jest postrzegane przez
kupujgcych jako opis cech towarow, w szczegodlnosci liczby krzyzéwek
zamieszczonych w czasopismie. Podobnie znaki stowne ,panorama" ,panoram"
stanowig zbiorcze okreslenie pewnych cech krzyzowek oferowanych
w czasopismie. Staba sita odrézniajgca wymienionych  znakéw  towarowych
wzgledem  oznaczenia  czasopism krzyzowkowych sprawia, ze nie tylko nie
spetniajg one funkcji przypisanych znakom renomowanym ale takze nie zachodzi
ryzyko konfuzji okreslonej w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Nie ma uzasadnionych podstaw do przyjecia uzyskania przez te znaki
wtornej zdolnosci odrdzniania, co wigze sie z faktem uzywania znaku towarowego
w taki sposob, ze staje sie on nosnikiem informacji o pochodzeniu towaru.
W zwigzku z tym nalezy dodatkowo zwazy¢, ze powodka uzyskata kilkadziesigt
praw ochronnych i stosowata szereg réznych znakéw towaréow na oznaczenie
czasopism krzyzowkowych. Réwniez pozwani przez wiele lat - w sposéb zarzucany
W procesie - oznaczali wlkasne czasopisma krzyzéwkowe. Sad Apelacyjny nie
wykluczyt, co do zasady, uzyskania wtdrnej zdolnosci odrozniajgcej znakdéw
o charakterze ogdlnoinformacyjnym petnigcych jednoczesnie funkcje tytutu
prasowego ale przy uwzglednieniu catoksztattu okolicznosci uzywania oznaczenia
towarow. Poglad ten, przynajmniej w zakresie zastosowania art. 10 u.z.n.k., jest
zbiezny z ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego wyrazonym w wyroku z dnia
21 lutego 2008 r. (sygn. akt Il CSK 264/07, OSNC-ZD 2008/4/118).
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Ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btgd co do pochodzenia towarow, od
ktorego art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. - takze w obecnym brzmieniu (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 15 grudnia 2006 r., Il CSK 299/06, OSNC 2007/11/172) -
uzaleznia naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, zalezy od wielu
czynnikbw wymagajgcych catosciowego rozpatrzenia. Przy ustalaniu tego ryzyka
nalezy mie¢ na wzgledzie w szczegolnosci stopien znajomosci znaku
zarejestrowanego, stopien podobienstwa znakdow i towardw, a takze okolicznosci,
w ktérych oznakowane towary sg sprzedawane, ale takze jego site (zdolnosc)
odrézniajgcg. Wytgczenie tak rozumianego ryzyka skojarzenia znakéw uzywanych
przez pozwanych ze znakami towarowymi powoddki, ze wzgledu na stabg site
odrdzniajgcg majgcych opisowy charakter znakow liczbowych i stowno liczbowych,
pozwala uzna¢ za bezzasadne zarzuty naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.,
bez wzgledu na ewentualne podobienstwo tych znakéw. Art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
dotyczy naruszenia w postaci imitacji, ktéra moze polegaé na uzywaniu znaku
identycznego lub na uzywaniu znaku podobnego do zarejestrowanego dla
oznaczenia towarow tych samych lub podobnych do wymienionych w rejestrze.
Przestankg jego naruszenia jest nie tylko bezprawnos¢ uzywania znaku, ale takze
ryzyko pomyiki, co do pochodzenia towaru. Nie zmienia tej oceny na gruncie prawa
wlasnosci przemystowej podnoszona w skardze kasacyjnej seryjno$¢ znakow
towarowych, ktéra w dalszym ciggu kojarzona jest z ich ogdlnoinformacyjnym
charakterem. Wbrew temu co podnosi sie w skardze kasacyjnej nie zostata
w sprawie ustalona powszechna znajomos$¢ znakdéw towarowych powodki, ktéra
nie moze by¢ utozsamiana z popularnoscig zwtaszcza, iz stuzg one oznaczaniu
czasopism krzyzéwkowych, ktore sg skierowane do okreslonego kregu odbiorcow.

Nie doszto takze do naruszenia powotanych w  skardze
kasacyjnej przepisbw  ustawy o0 zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,
co nakazywatoby rozszerzyc zakazy skierowane do
pozwanych. Ustalenie mozliwosci wprowadzenia konsumentow w bfad
co do pochodzenia towaréw, jako przestanka zastosowania art. 10 ust. 1
u.z.n.k. nalezy do podstawy faktycznej rozstrzygniecia. Jak wskazat Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt Ill CSK 377/07, OSNC
2009/6/88), trudnosci w ustaleniu tego faktu wynikajg stad, ze chodzi o fakt



17

0 charakterze prawotwérczym, z reguty dotyczacy stanu, ktory dopiero moze
zaistnie¢, jak réwniez stad, ze ryzyko konfuzji odnosi¢ nalezy do okreslonego
modelu konsumenta. Wedtug art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oznaczenie towaru lub ustugi
musi posiada¢ takie zdolnosci odrézniajgce, ze jego uzywanie wywotuje
niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcy w btgd, co do pochodzenia towaru.
Jak przyjat Sad Apelacyjny, nie kazde oznaczenie czasopisma krzyzéwkowego
przez pozwanych wywotuje takie niebezpieczenstwo ale tylko uzycie oznaczen
cyfrowo stownych w odpowiedniej kompozycji. Podobne stanowisko zajgt Sad
Najwyzszy w wymienionym wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. uznajac, ze oznaczenie
numeryczne na okltadce czasopisma krzyzéwkowego moze wprowadzaé
przecietnego odbiorce w btad, co do pochodzenia towaru, ale jesli jest umieszczone
w miejscu zwyczajowo przyjetym dla tytutu prasowego. Trafnie rowniez dostrzegt
Sad Apelacyjny potrzebe odpowiedniego wywazenia praw i interesow uczestnikow
obrotu gospodarczego, tak, aby udzielajgc naleznej ochrony uprawnionym,
nie dopusci¢ do naduzywania ich pozyciji.

Bezpodstawnie zarzuca sie w skardze kasacyjnej nieuwzglednienie
roszczenia o wycofanie przez pozwanych zgtoszen znakéw towarowych do Urzedu
Patentowego RP oraz zrzeczenie sie praw do ich znakéw towarowych. Sprzeciwia
sie temu zakres uwzglednionego powddztwa i uznania za czyn nieuczciwej
konkurencji uzywania okreslonych oznaczen czasopism krzyzowkowych. Poza tym
roszczenia te odnoszg sie do praw podmiotowych, o ktérych istnieniu ich zakresie
rozstrzyga niezalezny organ Urzad Patentowy RP, do ktérego kompetencji nalezy
takze uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek kazdej
osoby, ktéra ma w tym interes prawny, jezeli zostanie wykazane, ze nie zostaty
spetnione ustawowe warunki do uzyskania tego prawa.

Z tych wszystkich wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c.
oddalit skarge kasacyjng powodki rozstrzygajgc o kosztach postepowania

kasacyjnego na podstawie art. 100 k.p.c. w zwigzku z art. 398! i art. 391 § 1 k.p.c.
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