Sygn. akt Il CSK 120/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2010 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :

SSN Marek Sychowicz (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Jan Gérowski
SSN Marian Kocon

w sprawie z powoédztwa Agencji Wydawniczej ,T.(...)" sp. z 0.0. w C.
przeciwko B. O. (poprzednio B. K.)

Z udziatem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej S.(...) S.A. w R.
0 zakazanie czynow nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 5 lutego 2010 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 15 pazdziernika 2008 r., sygn. akt | ACa (...),

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania oraz rozstrzygniecia o kosztach postepowania

kasacyjnego.

Uzasadnienie



Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 15 pazdziernika 2008 r., po ponownym
rozpoznaniu sprawy po czesciowym uchyleniu poprzednio wydanego wyroku przez Sad
Najwyzszy, zmienit wyrok Sgdu Okregowego w K. z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w
czesci — w ktorej wyrok ten byt nieprawomocny — uwzgledniajgcej powodztwo w
stosunku do pozwanej B. O. (poprzednio B. K.) w ten sposob, ze oddalit powodztwo.
Rozstrzygniecie to objeto zgdanie powoda — Agencji Wydawniczej ,T.(...)" Sp. z o.0.
w C. zakazania pozwanej wprowadzania do obrotu czasopism krzyzéwkowych
opatrywanych na oktadkach oznaczeniami numerycznymi objetymi zarejestrowanymi na
rzecz powoda znakami towarowymi ,100”, ,200”, ,222”, ,300”, ,333”, ,500” i ,1000” —
wszystkie w kolorach biatym i czerwonym, tj. wprowadzania do obrotu 17 blizej
opisanych w wyroku Sadu pierwszej instancji czasopism i dodatkow z krzyzéwkami do 2
czasopism oraz nakazania pozwanej opublikowania w dodatku zoéttym ,R.(...)
oSwiadczenia zawierajgcego przeproszenie za dokonywanie czyndw nieuczciwej
konkurenciji i wprowadzenie czytelnikow w btgd co do pochodzenia wprowadzanych do
obrotu czasopism krzyzowkowych.

W sprawie Sad pierwszej instancji ustalit m.in., ze strony dziatajg na tym samym
rynku, z tym Zze powdd jako wydawca czasopism krzyzéwkowych, a pozwana jako ich
dystrybutor. Powdd jest podmiotem praw ochronnych z rejestracji numerycznych
znakoéw towarowych ,100”, ,200” itd., wykorzystywanych przez niego poczgwszy od
1994 r. w dziatalnosci wydawniczej. Pozwana od 2000 r. wprowadza do obrotu
czasopisma krzyzowkowe, na ktérych szate graficzng sktada sie m.in. oznaczenie
numeryczne ,100”, ,200” itd.

W toku ponownego rozpoznawania sprawy przez Sad Apelacyjny do udziatu w
niej przystapit w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej S.(...) S.A. w
R.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Apelacyjny wskazujgc, ze powdd swoje
Zzgdania wywodzi z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej —
LP-Ww.p.”) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej — ,u.z.n.k.”)
uznat, iz w sprawie sporna jest kwestia podobienstwa numerycznych znakéw
towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda i uzywanych w czasopismach
wprowadzanych do obrotu przez pozwang oraz ze spoér dotyczy zdolnosci odrozniajgce;j

tych znakéw. Zdaniem Sadu Apelacyjnego znaki numeryczne nie majg pierwotnej



zdolnosci odrézniajgcej, a jedynie spetniajg funkcje informacyjng. Brak jest podstaw do
stwierdzenia, ze znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda nabyty wtérng
zdolnos¢ odrdzniajgca. O identycznosci znakdw towarowych zarejestrowanych na rzecz
powoda i uzywanych w czasopismach wprowadzanych do obrotu przez pozwang nie
moze by¢ mowy. Uzywanie to nie wprowadza nabywcow wydawnictw krzyzowkowych w
btgd. Mozna ich bowiem podzieli¢ na dwie grupy. Pierwsza, to nabywcy przypadkowi,
kupujgcy czasopisma z krzyzowkami sporadycznie idla nich pochodzenie takiego
czasopisma nie ma znaczenia. Druga grupa to nabywcy regularnie badz przynajmniej
czesto kupujgcy czasopisma z krzyzowkami, ktorzy znajg rynek i potrafig rozroznic
poszczegdlnych wydawcow. Sad Apelacyjny powotat sie na tendencje co do zdolnosci
odrozniajgcej numerycznych znakdw towarowych wystepujgcg w orzecznictwie Urzedu
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante i na wyrok Sadu Apelacyjnego
w Katowicach z dnia 18 maja 2005 r., sygn. akt | ACa 225/95, ktorym Sad odmowit
zdolnosci odrozniajgcej numerycznym znakom towarowym zarejestrowanym na rzecz
powoda. Sad Apelacyjny uznat, ze ,nie mozna pomingc¢”, iz tytut kazdego czasopisma
wprowadzonego do obrotu podlega wpisowi do rejestru czasopism. W jego ocenie
powdd rejestrujgc na swojg rzecz kolejne znaki numeryczne zmierza do monopolizacji
rynku w zakresie uzywania liczb na oktadkach czasopism krzyzowkowych.

Wymieniony na wstepie wyrok Sadu Apelacyjnego zaskarzyt w catosci skargg
kasacyjng powdd. Podstawg skargi sg: |. naruszenie prawa materialnego, tj. przepiséw
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., art.
3ust. 1iart. 10 u.z.n.k. oraz art. 20 i 21 Prawa prasowedo i ll. naruszenie przepiséw
postepowania — art. 3 k.p.c. w zw. z art. 32 ust. 1 i art. 45 Konstytucji RP, art. 232 w zw.
z art. 391, art. 328 § 2, art. 365 w zw. z art. 366, art. 378 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 2,
art. 379 pkt 1, art. 381 oraz tego przepisu w zw. z art. 79, art. 398%° oraz art. 479 § 2 i
tego przepisu w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Skarzacy wniést o uchylenie zaskarzonego
wyroku i przekazanie sprawy Sadowi Apelacyjnemu w K. do ponownego rozpoznania,
ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku i jego zmiane przez orzeczenie co do
istoty sprawy.

W odpowiedziach na skarge kasacyjng pozwana wniosta o odmowienie przyjecia
jej do rozpoznania, a w razie jej przyjecia — o oddalenie skargi, a interwenient uboczny
wniost o odrzucenie skargi albo o odmowe przyjecia jej do rozpoznania albo o oddalenie

skargi.



W przedstawionym w sprawie stanowisku Prokurator Generalny wyrazit poglad,
ze skarga kasacyjna powinna zosta¢ oddalona.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

I. W pierwszej kolejnosci nalezato rozwazy¢ zarzuty sformutowane w ramach
podstawy kasacyjnej naruszenie przepisdw postepowania, jezeli mogto ono mie¢ istotny
wpltyw na wynik sprawy.

1. Skarzgca, upatrujgc w dokonaniu przez Sad Apelacyjny oceny zdolnosci
odrozniajgcej znakdéw towarowych naruszenia wytgcznej kompetencji  Urzedu
Patentowego RP, zarzucita wyrokowi tego Sgdu wydanie go, pomimo ze droga sgdowa
byta niedopuszczalna, tj. zarzucita niewaznos¢ postepowania (art. 379 pkt 1 k.p.c.).
Zarzut ten jest oczywiscie niezasadny. Prawdg jest, ze ustalenie zdolnosci odrézniajgcej
oznaczenia towaru jest przedmiotem badania w postepowaniu o udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) lub o uniewaznienie takiego
prawa (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.), ktére nalezy do wytacznej kompetencji Urzedu
Patentowego RP (art. 261 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Zaskarzony wyrok nie jest jednakze
orzeczeniem wydanym w zakresie tych kompetencji. Sprawa dotyczgca roszczen
cywilnych dochodzonych ze wzgledu na naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy nalezy do drogi sgdowej (art. 283 p.w.p.). Ocena dokonywana przez sgd w
ramach rozpoznawania w tej sprawie — jako przestanki jej rozstrzygniecia (art. 296 ust. 2
pkt 2 p.w.p.) — zdolnosci odrdzniajgcej zarejestrowanego znaku towarowego, nie jest
orzekaniem przez sgd w sprawie, w ktérej droga sgdowa jest niedopuszczalna.

2. Zarzut naruszenia art. 365 w zw. z art. 366 k.p.c. sformutowany zostat jako
zarzut oparcia rozstrzygniecia sprawy m.in. o wyrok wydany w innej sprawie, tj. wyrok
Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2005 r., sygn. akt | ACa 225/05. Jest
to zarzut niezasadny. Po pierwsze, poza tym wyrokiem skarzgca nie wskazata innej
okolicznosci majgcej uzasadniaé ten zarzut. Po drugie, wymieniony wyrok — co wprost
wynika z uzasadnienia zaskarzonego wyroku — nie stanowit prejudykatu w sprawie, lecz
powotany zostat na wsparcie stanowiska zajetego w sprawie przez Sad Apelacyjny,
uzasadniajgcego jej rozstrzygniecie. Takie wykorzystanie orzeczenia wydanego w innej
sprawie nie stanowi 0 naruszeniu art. 365 w zw. z art. 366 k.p.c.

3. Zarzuty naruszenia art. 3 k.p.c. w zw. z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji
RP, art. 232, art. 381 i tego przepisu w zw. z art. 79, art. 479'* § 2 i tego przepisu w zw.
z art. 391 § 1 k.p.c. skarzgca ogolnie odniosta do faktéw wzietych pod uwage przez Sad

Apelacyjny i dowodoéw przeprowadzonych przez ten Sad, ktoére jej zdaniem, przede



wszystkim dlatego Zze powotanie ich przez pozwang i interwenienta ubocznego byto
spoznione, nie mogty stuzy¢ dokonaniu ustalen faktycznych stanowigcych podstawe
zaskarzonego wyroku. Sposrod tych faktéw” i ,dowoddw” skarzgca wymienita jedynie
wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2005 r., sygn. akt | ACa
225/05 oraz orzeczenia Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante.
Rozpatrzenie omawianych zarzutéw nalezato zatem ograniczy¢ do tego wyroku i tych
orzeczen. Prowadzi ono do stwierdzenia, ze nie sg to fakty lub dowody stanowigce
podstawe ustalen faktycznych, w oparciu o ktére wydany zostat zaskarzony wyrok. Nie
tylko nie zostaty one wskazane w jego uzasadnieniu, jako podstawa dokonanych ustalen
faktycznych, ale z uzasadnienia tego wynika, ze wykorzystane zostaty przez Sad
Apelacyjny — co w odniesieniu do wymienionego wyroku powiedziano juz wyzej — dla
wsparcie stanowiska zajetego w sprawie przez ten Sad, uzasadniajgcego jej
rozstrzygniecie. Nie stanowi to o naruszeniu przepiséw ograniczajgcych ze wzgledu na
czas prawo stron do powotywania nowych faktow i dowoddéw ani zezwalajgcych sgdowi
na dopuszczenie dowodu z urzedu, co przesgdza O niezasadnosci zarzutow
dotyczgcych naruszenia tych przepisow.

4. Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 378 § 1 w zw. z art. 368 § 2 k.p.c.
poprzez rozpoznanie przez Sgd Apelacyjny zarzutow, ktore nie byly zgtoszone
w apelacji, a podniesione zostaly przez pozwang po przekazaniu sprawy temu Sadowi
przez Sad Najwyzszy.

Warunkiem formalnym apelacji (jako pisma procesowego) jest m.in. zwiezte
przedstawienie zarzutow (art. 368 § 1 pkt 3 k.p.c.). Zarzuty te nie wyznaczajg jednak
granic apelacji. W postepowaniu apelacyjnym nie ma zakazu (tak jak jest to np. w
postepowaniu kasacyjnym co do podstaw kasacyjnych — art. 398 § 1 i 3 k.p.c.)
powotywania nowych zarzutbw w toku tego postepowania (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 5 listopada 2009 r., | CSK 109/09, niepubl.). Nie ma przy tym
znaczenia, ze postepowanie to toczy sie po uchyleniu orzeczenia sgdu drugiej instancji
wydanego na skutek apelaciji.

5. Wyrokiem z dnia 21 lutego 2008 r. Sad Najwyzszy uchylit na skutek skargi
kasacyjnej pozwanej wczesniej wydany przez sgd Apelacyjny wyrok (z dnia 9 listopada
2006 r.) w czesci zmieniajgcej wyrok Sgdu pierwszej instancji. Podstawg uchylenia byto
stwierdzenie naruszenia przepisOw postepowania, ktére mogto miec istotny wptyw na
wynik sprawy. W uzasadnieniu swego wyroku Sgd Najwyzszy stwierdzit, ze podstawa

skargi kasacyjnej pozwanej, ktorg byto takze naruszenie prawa materialnego — art. 296



ust. 2 pkt 2 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. przez btedng ich wykfadnie i zastosowanie s3g
niezasadne. Mozna by wiec wnosi¢, ze skoro wymienione przepisy byty podstawg
uwzglednienia powoddztwa, to Sgd Najwyzszy wyrazit poglad, iz takie rozstrzygniecie
sprawy jest wyrazem prawidtowego zastosowania i wyktadni tych przepiséw. Jednakze
przepis procesowy art. 398%° k.p.c., przewidujgcy zwigzanie sadu, ktéremu sprawa
zostata przekazana, wyktadnig prawa dokonang w tej sprawie przez Sad Najwyzszy
w orzeczeniu uwzgledniajgcym skarge kasacyjng, musi by¢ rozumiany Scisle. Stanowi
on bowiem ograniczenie konstytucyjnej zasady niezawistosci sedziow i podlegtosci tylko
Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). O zwigzaniu sgdu stosownie
do art. 398%° k.p.c. mozna méwié tylko wowczas, gdy uzasadnienie orzeczenia Sadu
Najwyzszego zawiera wyrazne stwierdzenia co do okreslonego sposobu rozumienia
prawa (przepisu prawa) i jego zastosowaniu w ustalonym stanie faktycznym (por. wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2002 r., II CKN 860/00, LEX nr 75274 i
powofane tam inne orzeczenia Sgdu Najwyzszego). W wyroku Sgdu Najwyzszego
z dnia 21 lutego 2008 r. brak jest takich stwierdzen. Wynika z niego, ze Sad Najwyzszy
nie podzielit zarzutéw skarzgcej majgcej swiadczy¢ o btednej wyktadni art. 296 ust. 2 pkt
2 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. i uznat, ze zarzut btednego zastosowania tych przepiséw
odnosi sie w istocie do ustalen faktycznych i oceny dowodow, a czynienie takiego
zarzutu w skardze kasacyjnej jest niedopuszczalne.

Zarzut naruszenia art. 398%° k.p.c. nie jest zatem zasadny.

6. Natomiast podniesionemu w rozpoznawanej skardze kasacyjnej zarzutowi
naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. nie mozna odmowic racji.

Uzasadnienie wyroku sgdu drugiej instancji powinno odpowiada¢ wymaganiom
przewidzianym w art. 328 § 2 k.p.c. przy uwzglednieniu, ze do postepowania przed
sgdem drugiej instancji ma on odpowiednie zastosowanie (art. 391 § 1 k.p.c.). Oznacza
to w szczegdlnosci, ze uzasadnienie wyroku sgadu drugiej instancji, jako uzasadnienie
orzeczenia rozstrzygajgcego sprawe merytorycznie, powinno zawieraé ,wskazanie
podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktéw, ktére sgd uznat za
udowodnione, dowodow, na ktérych sie opart, i przyczyn, dla ktérych innym dowodom
odmoéwit wiarogodnosci i mocy dowodowej’. Uzasadnienie zaskarzonego wyroku
pozbawione jest tego, tak przeciez istotnego, elementu. W jego czesci wstepnej
wprawdzie przytoczone zostaty ustalenia faktyczne dokonane w sprawie przez Sad
pierwszej instancji, ale nie mozna domniemywacC, Zze stanowity one podstawe

zaskarzonego wyroku. Jego uzasadnienie nie tylko nie przytacza ustalen faktycznych



ale nawet nie zawiera stanowiska, w praktyce wyrazanego stwierdzeniem, Zze sad
drugiej instancji podziela ustalenia poczynione w sprawie przez sad pierwszej instanciji,
czy ze przyjmuje je za wtasne. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze apelacja zawierata m.in.
zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. przez btedne dokonanie ustalen faktycznych, nie
znajdujgcych oparcia w zebranym w sprawie materiale i bez jego wszechstronnego
rozwazenia. Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku nie wynika, czy zarzut ren zostat
rozpatrzony (co takze stanowi uchybienie). Nie wiadomo zatem, czy za podstawe
wydania wyroku Sad Apelacyjny przyjat ustalenia faktyczne w takim ksztatcie, w jakim
dokonat ich Sad pierwszej instancji, czy tez z uwzglednieniem zarzutu btednego ich
dokonania. Poza tym Sad Apelacyjny przeprowadzit nowe dowody, a w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku brak jest ich oceny (co réwniez jest uchybieniem) i nie wiadomo,
czy, a jezeli tak, to w jaki sposdb wptynety one na ustalenia stanowigce jego podstawe.

Zwraca takze uwage, ze w zwigzku z zastosowaniem przepisu art. 296 ust. 2 pkt
2 p.w.p. w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku dokonano oceny, czy chodzi o znaki
identyczne, pominieto zas ocene podobienstwa znakdéw. Pozytywna ocena w tym
zakresie powinna zas$ poprzedza¢ rozwazania, czy zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w bigd. Wreszcie uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie zawiera
ustosunkowania sie do zasadnosci powddztwa w Swietle art. 10 ust. 1 u.z.n.k., pomimo
ze przepis ten stanowit takze podstawe prawng powodztwa.

Niewskazanie w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku podstawy faktycznej
rozstrzygniecia i brak wyjasnienia, dlaczego art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie stanowi podstawy
uwzglednienia powodztwa, sg uchybieniami moggcym mieé istotny wptyw na wynik
sprawy.

II. Brak ustalen faktycznych wystarczajgcych do oceny prawidiowosci
zastosowania prawa materialnego moze uzasadniaC podstawe kasacyjng naruszenia
prawa materialnego, bez blizszego rozwazania zarzutéw wywiedzionych w ramach tej
podstawy. Niemniej Sad Najwyzszy uznat za mozliwe i potrzebne ustosunkowanie sie
do zarzutéw naruszenia prawa materialnego podniesionych w rozpoznawanej skardze
kasacyjne;j.

1. Trafnie skarzacy zarzuca, ze naruszeniem przepisow ustawy z dnia 31 stycznia
1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) jest odwotanie sie w
zaskarzonym wyroku do tych przepiséw. Do oceny skutkbw naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy dokonanego po wejsciu w zycie Prawa wiasnosci

przemystowej (22 sierpnia 2001 r.) zastosowanie majg przepisy tego prawa.



2. Zdolno$¢ odrézniajgca oznaczen towarow jednego przedsiebiorstwa
od towarow innego przedsiebiorstwa stanowi kryterium, od spetnienia ktérego zalezy,
czy dane oznaczenie moze by¢ znakiem towarowym (art. 120 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt
2, art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., okreslajacy jedng z
postaci naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, nie postuguje sie pojeciem
,zdolnosci odrozniajgcej znaku towarowego” i jego rozumienie dostowne moze
prowadzi¢c do wniosku, ze dla zastosowania tego przepisu zdolnos¢ ta nie ma
znaczenia. W takim tylko wypadku nalezatoby podzieli¢ zarzut skarzgcej, ze
naruszeniem wymienionego przepisu byto badanie przez Sad Apelacyjny zdolnosci
odrozniajgcej znakdéw towarowych, ze wzgledu na zarejestrowanie ktérych domagata sie
ona ochrony. Dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. istotne jest, czy dla
oznaczenia towarow uzywany jest znak identyczny lub podobny do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towarow identycznych lub podobnych i czy ze
wzgledu na to uzycie zachodzi ryzyko wprowadzania odbiorcow w btad, ktore obejmuje
w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. To,
czy zachodzi takie ryzyko, wigze sie ze zdolnoscig odrdézniajgcg zarejestrowanego
znaku towarowego. Od tego bowiem, czy posiada on takg zdolnos¢ i jaka jest jego
.,moc” zalezy bowiem, czy moze zachodzi¢ ryzyku wprowadzenia odbiorcéw w biad.
Dlatego przy stosowaniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest wytgczone badanie
zdolnosci odrdzniajgcej zarejestrowanego znaku towarowego, czemu zresztg dat wyraz
Sad Najwyzszy w wydanym w sprawie wyroku, zwracajgc uwage na kwestie wtornej
zdolnosci odrézniajgcej znakdéw towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda.

Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, ze posiada on zdolnos¢
odrozniajgcag (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to moze zosta¢ obalone w
postepowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt
2 p.w.p.). Ale i nie ma przeszkdd, zeby w postepowaniu sgdowym w sprawie dotyczgcej
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na uzytek tego postepowania,
dowodzi¢, ze ze wzgledu na uzywanie znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w
btad z tego powodu, Zze znak towarowy zarejestrowany ma ,stabg” site odrézniajgcg lub
w ogole nie ma zdolnosci odrézniajgce;j.

3. Zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez uznanie, ze oznaczenia
numeryczne powoda zarejestrowane jako znaki towarowe, stanowigce element

indywidualizujgcy tytutu prasowego, nie posiadajg zdolnosci odrdzniajgcej, sam



skarzgcy w uzasadnieniu tego zarzutu okreslit jako ,de facto zarzut naruszenia art. 233
k.p.c.” Artykut 233 k.p.c. dotyczy oceny dowodéw. Stosownie do art. 398° § 3 k.p.c.
podstawg skargi kasacyjnej nie mogg zas by¢ zarzuty dotyczgce ustalenia faktow lub
oceny dowoddw.

4. Zarzutu naruszenia art. 298 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez przyjecie,
ze stosowanie oznaczen numerycznych przez pozwang w charakterze znakow
towarowych nie narusza praw ochronnych powoda, skarzgcy w ogole nie uzasadnit.
Zarzut ten uchyla sie zatem spod rozpoznania Sgdu Najwyzszego.

5. Dla oceny, czy uzywanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego
lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego powoduje ,ryzyko
wprowadzenia odbiorcoéw w btgd” (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) i czy oznaczenie towaréw
,moze wprowadzi¢ klientow w btgd” (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.), istotne jest ustalenie stanu
Swiadomosci tych odbiorcow i klientow. Jak powszechnie przyjmuje sie znaczenie ma
stan swiadomosci przeciethego, modelowego uczestnika rynku. Chodzi przy tym o
takiego uczestnika — dostatecznie dobrze poinformowanego, uwaznego i ostroznego —
do ktérego dana praktyka jest kierowana lub do ktérego dociera (por. pkt 18 i 19
preambuty dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja
2005 r. dotyczacej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsiebiorstwa wobec konsumentow na rynku wewnetrznym, Dz.Urz.UE 2005 L
149/22 a takze art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziataniu
nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. Nr 171, poz. 1206). Przy ustaleniu
Swiadomosci przecietnego uczestnika rynku nalezy wzig¢ pod uwage wszystkich jego
uczestnikow, do ktérych okreslona praktyka jest kierowana lub dociera. Wyjgtkowo tylko
mozna podzieli¢ ich na grupy, jezeli podziat taki jest mozliwy wedtug dajgcego sie
zdefiniowac kryterium. Na przyktad podziat taki moze by¢ uzasadniony, gdy odbiorcami
okredlonego towaru sg przedsiebiorcy i konsumenci: ci pierwsi, nabywajgc go jako
potprodukt, w celu dalszego przetworzenia, a drudzy — w celu zaspokojenia swych
potrzeb. Zgodzi¢ sie nalezy ze skarzacym, ze zastosowany przez Sad Apelacyjny
podziat nabywcow wydawnictw krzyzowkowych — okre$lajgc ich w skrécie — na
nabywcéw przypadkowych i dobrze zorientowanych, spowodowat przyjecie przez ten
Sad przy stosowaniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. modelu przecietnego odbiorcy
i przy stosowaniu art. 10 ust. 1 u.z.t. modelu przecietnego klienta z naruszeniem tych
przepisow. tatwo zauwazyC, ze stosujgc podziat dychotomiczny, wszystkich

uczestnikéw rynku, niezaleznie od jego segmentu, mozna podzieli¢ — pomijajgc wielkosc
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kazdej z grup — na uczestnikow przypadkowych i dobrze zorientowanych. Przyjecie, ze
dla tych pierwszych obojetne jest oznaczenie i pochodzenie towaru, a zatem iz ze
wzgledu na te okolicznosci nie zachodzi mozliwos¢ wprowadzenia ich w btad, a co do
tych drugich, ze ich swiadomos¢ jest tak duza, iz takze nie zachodzi ryzyko
wprowadzenia ich w bitgd, powodowatoby, Zze wymienione wyzej przepisy nigdy nie
znajdowatyby zastosowania.

6. Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika, ze Sgd Apelacyjny dostrzegt, iz
podstawg prawng powodztwa jest takze art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Jednakze pomimo tego, ze
przestanki ochrony, ktoérg przewiduje ten przepis i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie sg
tozsame, ograniczyt sie wytgcznie do rozwazenia zasadnosci powodztwa w Swietle tego
ostatniego przepisu i to w sytuacji, gdy jednym z zarzutéw rozpoznawanej przezen
apelacji byt zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Nie mozna zatem odmowié racji
skarzgcej, skoro zarzuca naruszenie art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez uznanie,
ze zachowanie pozwanej nie wypetnia znamion czynow nieuczciwej konkurencji, a w
istocie (tak w uzasadnieniu tego zarzutu) przez niezastosowanie tych przepiséw.

6. Racje ma skarzgcy, ze rejestracja dziennika czy czasopisma nie przesgdza o
prawie do tytutu prasowego i nie rozstrzyga o braku kolizji z innymi prawami
przystugujgcymi do tego tytutu osobom trzecim. Rejestracja czasopism wprowadzanych
do obrotu przez pozwang nie moze stanowi¢ podstawy rozstrzygniecia sprawy
zaskarzonym wyrokiem. Przypisanie takiego znaczenia odwotaniu sie przez Sad
Apelacyjny do tego zdarzenia uzasadnia zarzut naruszenia art. 20 i 21 ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) Z uzasadnienia
zaskarzonego wyroku zdaje sie jednakze wynikaé, ze Sgd Apelacyjny wzigt pod uwage
rejestracje czasopism wprowadzanych do obrotu przez pozwang (,nie mozna pomingc
takze kwestii...”) jedynie ubocznie, dla wzmocnienia stanowiska, ktdérego podstawg
prawng jest przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Aczkolwiek z tego co wyzej powiedziano wynika, ze tylko niektore zarzuty
skarzgcego podniesione w ramach obu podstaw kasacyjnych sg zasadne, skarga
kasacyjna zastuguje na uwzglednienie. Sad Najwyzszy na podstawie art. 398> § 1 zd.

pierwsze i art. 108 § 2 w zw. z art. 398%' k.p.c. orzekt przeto jak w sentenciji.



