Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r., Il CK 33/05

Jezeli sposob, w jaki osoba prawna uzywa swej nazwy, stanowi
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, nakazanie zaniechania
naruszen tego prawa (art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wtasnosci przemystowej, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
ze zm.) powinno polega¢ na zakazie uzywania nazwy w postaci wskazanej w
sentencji wyroku, a zakaz ten powinien dotyczy¢ jedynie oznaczania towaréw

i ustug w obrocie.

Sedzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczgcy)
Sedzia SN Barbara Myszka
Sedzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa Aeroklubu Polskiego w W. przeciwko
Aeroklubowi Ziemi T. w T. o nakazanie zaprzestania uzywania nazwy, po
rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2005 r. kasacji strony
pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2004 r.

uchylit zaskarzony wyrok w czesci zmieniajgcej wyrok Sadu pierwszej instancji
i orzekajgcej o kosztach postepowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazat
sprawe Sgdowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i

rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie ,Aeroklub Polski” w W. wniosto o nakazanie Stowarzyszeniu
»2Aeroklub Ziemi T.” w T. zaprzestania uzywania dotychczasowej nazwy, a takze o
nakazanie zaprzestania uzywania znaku towarowego. Sad Okregowy w Tarnowie
wyrokiem z dnia 16 lutego 2004 r. powodztwo oddalit, ale Sgd Apelacyjny w
Krakowie, w uwzglednieniu apelacji powoda, wyrokiem z dnia 5 lipca 2004 r. wyrok
ten zmienit w ten sposéb, ze ,zakazat stronie pozwanej postugiwania sie przy

oznaczaniu swojego Stowarzyszenia nazwg »Aeroklub Ziemi T.« i zaprzestania



oznaczania tg nazwg swoich towarow i ustug”, a w pozostatej czesci apelacje
oddalit. Wedtug ustalen stanowigcych podstawe tego wyroku, powdd zarejestrowat
w Urzedzie Patentowym znak towarowy i uzyskat prawo ochronne na znak w
postaci rysunku tréjkgta, w ktérego gornej czesci sg stowa ,,Aeroklub P.”, a w dolnej
czesci jest umieszczone koto, wewnatrz ktérego znajduje sie stylizowana litera ,A”.
Jest to wspdlny znak towarowy, ktérego moze uzywaé kazdy z 58 oddziatow
terenowych powoda, noszgcych wtasne nazwy, np. ,Aeroklub B.”, ,Aeroklub Ziemi
P.” itp.

Pozwany postuguje sie znakiem graficznym, ktérym jest stylizowany rysunek
samolotu i skrét ,AZT” w prawym gérnym rogu. Wedtug Sgdu drugiej instanciji,
pozwany zbudowat nazwe swego stowarzyszenia postugujgc sie tg samg
konwencjg jezykowa, ktorg od kilkudziesieciu lat wykorzystuje powdd; zbudowat te
nazwe wprawdzie przy wykorzystaniu potocznie uzywanego stowa ,aeroklub”, ale
uzytego w takim szyku ze stowami o tej samej funkcji jezykowej, jak stowa uzywane
W nazwie powoda i jego oddziatéw terenowych, a ponadto nazwy tej uzywa w
zapisie o takim samym kroju czcionki, jak nazwa powoda w jego znaku towarowym,
co powoduje, ze pozwany postuguje sie znakiem podobnym w warstwie stownej
(tak w zapisie graficznym, jak i fonetycznym) do znaku towarowego, na ktérego
prawo ochronne przystuguje powodowi. Sgd Apelacyjny ustalit, ze uzywanie przez
pozwanego tego znaku towarowego moze przynie$¢ mu nienalezng korzys¢ i moze
by¢ szkodliwe dla renomy tego znaku. W rezultacie stwierdzit, ze znak uzywany
przez pozwanego nie rézni sie w dostateczny sposéb od znaku towarowego
powoda ze wzgledu na podobiehstwo elementéw stownych obu znakow i w
konsekwencji zachodzg przestanki, o jakich mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z
2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. — dalej: ,Pr.w.p.”), uzasadniajgce roszczenie
powoda. Wyrazajgc poglad, ze przepisy prawa wtasnosci przemystowej, dotyczace
ochrony znakow towarowych, majg charakter szczegolny w stosunku do przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sgd drugiej instancji uznat, ze udzielenie
powodowi ochrony na podstawie tych pierwszych przepiséw wyklucza stosowanie
drugich. Zauwazajgc, ze przestanki stosowania jednych i drugich przepiséw sg
jednak nieco inaczej wyznaczone przez ustawodawce, stwierdzit, iz powdd nie
wykazat okolicznosci, ktére majg znaczenie dla zastosowania przepisow o

zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.



Wyrok Sgdu Apelacyjnego w czesci zmieniajgcej wyrok Sgdu pierwszej
instancji zaskarzyt kasacjg pozwany. Podstawe kasacji stanowi naruszenie art. 296
ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez btedng wyktadnie i niewtasciwe zastosowanie oraz
naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. i art. 6 k.c.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje: (...)

Nalezy zgodzi¢ sie z poglagdem wyrazonym w uzasadnieniu zaskarzonego
wyroku, ze osoba, ktora przybrata okreslong nazwg, uzywajgc jej w obrocie
gospodarczym moze naruszy¢ prawo ochronne na znak towarowy przystugujgce
innej osobie, uzasadniajgce jego ochrone, jednakze tak bedzie tylko wowczas, gdy
— przy spetnieniu innych przestanek tej ochrony (art. 296 ust. 2 pkt 1-3 Pr.w.p.) —
posta¢ (forma) uzywania nazwy jest identyczna lub podobna do znaku towarowego.
O identycznosci nazwy pozwanego w formie przez niego uzywanej ze znakiem
towarowym, na ktérego prawo ochronne przystuguje powodowi, nie moze by¢ mowy
i ustalenie takiej identycznosci nie jest podstawg uwzglednienia powodztwa
zaskarzonym wyrokiem. Trudno natomiast zgodzi¢ sie z Sgdem Apelacyjnym, ze
nazwa ,Aeroklub Ziemi T.”, uzywana przy zastosowaniu takiego samego kroju
czcionki co nazwa powoda w znaku towarowym, na ktory przystuguje mu prawo
ochronne, jest podobna do tego znaku. Dla oceny podobienstwa miarodajne jest
poréwnanie nazwy pozwanego W postaci przez niego uzywanej z catym znakiem
towarowym, na ktérego prawo ochronne przystuguje powodowi.

O podobienstwie nazwy do znaku towarowego stowno-graficznego mozna
mowic¢ tylko wowczas, gdy nazwa jest zbiezna lub jedynie nieznacznie rézni sie od
stow stanowigcych dominujgcy lub pierwszoplanowy element znaku i jest uzywana
w takim samym lub podobnym zapisie graficznym jak znak towarowy. W
rozpatrywanym przypadku tak jednak nie jest. Napis na znaku towarowym, na ktory
prawo ochronne przystuguje powodowi, zbiezny jest w warstwie jezykowej z nazwg
pozwanego jedynie co do stowa ,aeroklub”, ktére — jak trafnie stwierdzit Sad
Apelacyjny — jest stowem nalezgcym obecnie do jezyka potocznego i oznaczajgcym
organizacje sportowg o okreslonym profilu dziatania. Napis ten nie jest — majac na
wzgledzie jego wielkos¢ w porownaniu do catego znaku, ksztatt znaku i
umieszczony na nim element graficzny — elementem wyrdzniajgcym znaku
towarowego. Kroj czcionki w zapisie nazwy pozwanego i w tym napisie jest
wprawdzie taki sam, ale jest to kréj powszechnie uzywany, nie nadajgcy cech
charakterystycznych tekstowi napisanemu przy jego zastosowaniu. Okolicznos¢, ze



do uzywania znaku towarowego, na ktory prawo ochronne przystuguje powodowi,
uprawnione sg oddziaty terenowe powoda, ktérych nazwy sg zbudowane wedtug tej
samej konwencji jezykowej co nazwa pozwanego, nie moze mie¢ znaczenia przy
ocenie podobienstwa tej nazwy do znaku towarowego, w ktérym nazwy oddziatow
terenowych powoda nie zostaty uzyte.

Sad Apelacyjny trafnie przyjat, ze zgdanie zgtoszone przez powoda w
rozpoznawanej sprawie, o czym swiadczy jego tres¢ i powotane na jego
uzasadnienie okolicznosci faktyczne, w istocie obejmuje dwa roszczenia:
roszczenie o ochrone nazwy i roszczenie o ochrone znaku towarowego, ktérych
podstawy prawne wynikajg z réznych przepiséw. Jednakze, powotujgc sie na
przepisy dotyczgce ochrony znakdéw towarowych, w sentencji zaskarzonego wyroku
zakazat pozwanemu postugiwania sie przy jego oznaczaniu nazwg ,Aeroklub
Ziemi T.”, co w istocie jest zakazem uzywania przez pozwanego tej nazwy. Stanowi
to uwzglednienie powddztwa o ochrone nazwy na podstawie przepisow o ochronie
znakow towarowych. Nakazanie zaniechania naruszania prawa ochronnego na
znak towarowy (art. 296 ust. 1 Pr.w.p.), jezeli dotyczy nazwy innej osoby, uzywanej
przez nig w okreslonej postaci, nie moze polegac¢ na nieograniczonym
(bezwzglednym) zakazie uzywania tej nazwy, ale, po pierwsze, powinno
sprowadzac sie do zakazania uzywania nazwy we wskazanej w sentencji wyroku
postaci, a po drugie, zakaz ten powinien dotyczyc¢ jedynie oznaczania towardw i
ustug w obrocie gospodarczym (art. 120 ust. 3 pkt 2 Pr.w.p.). Funkcjg znaku
towarowego jest oznaczenie w obrocie towaréw jednego przedsiebiorstwa,
pozwalajgce na odrdznienie ich od towaréw innego przedsigbiorstwa (art. 120 ust. 1
Pr.w.p.). Przez zapewnienie znakowi towarowemu ochrony nie mozna realizowaé
celu, ktory nie wynika z funkcji znaku towarowego.

Ze tych wzgleddw nie mozna odeprze¢ zarzutu kasacji wydania zaskarzonego
wyroku z naruszeniem art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez niewtasciwe zastosowanie,
zastosowaniu tego przepisu w okolicznosciach rozpoznawanej sprawy sprzeciwia
sie bowiem brak przestanki identycznosci lub podobienstwa nazwy pozwanego w
postaci przez niego uzywanej, do znaku towarowego, na ktérego prawo ochronne
przystuguje powodowi. Poza tym, wynikajgce z sentencji zaskarzonego wyroku
przyznanie powodowi ochrony jego nazwy nie znajduje podstawy w wymienionym
przepisie, zapewniajgcym ochrone prawa ochronnego na znak towarowy, a nie

ochrone nazwy.



Skarzacy nie ma natomiast racji, zarzucajgc zaskarzonemu wyrokowi
zastosowanie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., pomimo niespetnienia przestanki
uzywania chronionego znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Okolicznosc,
ze statut pozwanego nie przewiduje prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, dla
ustalenia istnienia tej przestanki nie ma znaczenia, jest bowiem ona spetniona przez
sam fakt uczestniczenia w obrocie gospodarczym, a pozwany — co ustalit Sad
Apelacyjny — zawierajgc umowy o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami,
bierze udziat w tym obrocie.

Z uzasadnienia zaskarzonego wyroku wynika, ze uwzglednienie powddztwa
tym wyrokiem oparte zostato na ustaleniu, iz uzywanie przez pozwanego
chronionego znaku towarowego moze przynies¢ pozwanemu nienalezng korzys¢ i
moze byc¢ szkodliwe dla renomy tego znaku. Kwestionowanie tego ustalenia w
drodze zarzutu naruszenia prawa materialnego (art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.) nie jest
skuteczne.

Poniewaz podstawy kasacji okazaty sie czeSciowo usprawiedliwione, Sad
Najwyzszy stosownie do art. 393*2 zdanie pierwsze i art. 393'° w zwigzku z art. 108

§ 2 k.p.c. orzekl, jak w sentencji.






