Sygn. akt VI ACa 217/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 kwietnia 2014r.
Sad Apelacyjny w Warszawie Wydzial VI Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Jan Szachulowicz
Sedziowie: SA Malgorzata Kuracka
SO (del.) Jolanta Pyzlak (spr.)
Protokolant: st. sekr. sad. Ewelina Murawska
po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa Agencji (...) Spotki z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba W.

przeciwko (...) Spoélce z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedzibg w W. oraz (...) Spodlce z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedzibg w W.

o zaniechanie naruszen praw ochronnych na znaki towarowe
na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2012 1.

sygn. akt XX GC 661/11

I zmienia zaskarzony wyrok w punkcie szostym czedciowo w ten sposob, ze zobowigzuje obie pozwane spolki: (...)
Spolke z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w W. oraz (...) Spolke z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedzibg
w W. do spowodowania podania do publicznej wiadomoSci na swéj koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia
sie wyroku, o$wiadczenia na lamach tygodnika (...) o wymiarze polowy strony zamieszonego na trzeciej stronie
redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) przez okres 7 dni na stronie glébwnej o nastepujacej tresci: ,,Sad
Okregowy w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt XX GC 661/11 zakazal spétkom
(...) Spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedzibg w W. oraz (...) Spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedziba w W. uzywania elementu stownego i stowno-graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dziennikow
i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej oraz zakazal uzywania nazwy domeny internetowej

(..)s

IT oddala apelacje w pozostalej czesci;

III znosi wzajemnie miedzy stronami koszty postepowania apelacyjnego.
Sygn. akt VI A Ca 217/ 13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 277 wrze$nia 2011r. Agencja (...) Spo6tka z 0.0. z siedziba w W. wnosila o:



1) zakazanie pozwanemu (...) Spélce z 0.0. uzywania oznaczenia slownego (...) i slowno — graficznego (...) w
odniesieniu do dziennikow i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej;

2) zakazanie pozwanemu (...) Spblce z 0.0. uzywania domeny internetowej (...) oraz nakazania jej dezaktywacji;

3) zakazania pozwanemu (...) Spélce z 0.0. wprowadzania do obrotu produktéw opatrzonych znakiem towarowym
stownym (...) lub znakiem towarowym stowno - graficznym (...) w klasach obejmujacych: publikacje elektroniczne;
publikacje drukowane w tym czasopisma; uslugi reklamowe w zakresie zamieszczania ogloszen w prasie;
reklama i rozpowszechnianie wyrobéw producentdéw poprzez organizowanie wystaw, konkurséw, imprez, festynow,
konferencji, a takze poprzez rozpowszechnianie materialow reklamowych; ustugi w zakresie prowadzenia sprzedazy
publikacji elektronicznych i drukowanych; uslugi w zakresie dzialalnoSci wydawniczej, organizowanie festynow,
zabaw, publicznych konkursow, plebiscytow i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, ustugi reporterskie;

4) zakazanie pozwanemu (...) Spolce z 0.0. prowadzenia dzialan marketingowych, promocyjnych i reklamowych z
uzyciem znaku towarowego stownego (...) lub stowno — graficznego zawierajacego stowo (...);

5) nakazanie pozwanemu (...) Spdlce z 0.0. podania do publicznej wiadomo$ci catoSci orzeczenia zapadlego w
niniejszej sprawie na koszt pozwanego (...) Spoiki z 0.0. w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia
na tamach tygodnika (...) na catej drugiej stronie redakcyjnej, na tamach dwutygodnika (...) na calej drugiej stronie
redakcyjnej, na lamach tygodnika (...) na calej drugiej stronie redakcyjnej, na tamach dziennika (...) Gazeta (...) na
polowie drugiej strony redakcyjnej, na portalach internetowych: (...) — na stronie gléwnej przez okres 7 dni;

6) zakazanie pozwanemu zakazanie pozwanemu (...) Spolce z 0.0. uzywania oznaczenia slownego (...) i stowno —
graficznego (...) w odniesieniu do dziennikéw i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej;

7) zakazanie pozwanemu (...) Spolce z 0.0. uzywania domeny internetowej (...) oraz nakazania jej dezaktywacji;

8) zakazania pozwanemu (...) Spolce z 0.0. wprowadzania do obrotu produktéw opatrzonych znakiem towarowym
stownym (...) lub znakiem towarowym stowno - graficznym (...) w klasach obejmujacych: publikacje elektroniczne;
publikacje drukowane w tym czasopisma; uslugi reklamowe w zakresie zamieszczania ogloszen w prasie;
reklama i rozpowszechnianie wyrobéw producentdéw poprzez organizowanie wystaw, konkurséw, imprez, festynow,
konferencji, a takze poprzez rozpowszechnianie materialow reklamowych; ushugi w zakresie prowadzenia sprzedazy
publikacji elektronicznych i drukowanych; uslugi w zakresie dzialalnoSci wydawniczej, organizowanie festynow,
zabaw, publicznych konkursow, plebiscytow i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, ustugi reporterskie;

9) zakazanie pozwanemu (...) Spolce z 0.0. prowadzenia dzialan marketingowych, promocyjnych i reklamowych z
uzyciem znaku towarowego stownego (...) lub stowno — graficznego zawierajacego stowo (...);

10) nakazanie pozwanemu (...) Spolce z 0.0. podania do publicznej wiadomosci caloSci orzeczenia zapadlego w
niniejszej sprawie na koszt pozwanego (...) Spo6iki z 0.0. w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia
na tamach tygodnika (...) na catej drugiej stronie redakcyjnej, na tamach dwutygodnika (...) na calej drugiej stronie
redakcyjnej, na lamach tygodnika (...) na calej drugiej stronie redakcyjnej, na tamach dziennika (...) Gazeta (...) na
polowie drugiej strony redakcyjnej oraz na portalach internetowych: (...) — na stronie gtéwnej przez okres 77 dni,

11) zasgdzenie kosztoéw procesu.
Pozwani wnosili o oddalenie powddztwa i zasadzenie kosztéw procesu.

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012r. Sad Okregowy w Warszawie w sprawie XX GC 661/11 w pkt 1 zakazal (...) Spolce
z 0.0. z siedziba w W. uzywania elementu stownego i stowno- graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do
dziennikéw i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej, w pkt 2 zakazal (...) Spotce z o.0. z
siedzibg w W. uzywania nazwy domeny internetowej (...) w pkt 3 zakazal (...) Spolce z o.0. z siedzibg w W. uzywania
elementu stownego i stowno-graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dziennikéw i czasopism wydawanych



w wersji papierowej lub elektronicznej; w pkt 4 zakazat (...) Spolce z 0.0. w W. uzywania domeny internetowej (...); w
pkt 5 umorzyl postepowanie w odniesieniu do objetych punktami 2 i 7 zadan dezaktywacji domeny internetowej (...);
w pkt 6 oddalil powbdztwo w pozostalej czesci, w pkt 7 znidst miedzy stronami koszty postepowania.

Swoje rozstrzygniecie Sad Okregowy oparl na nastepujacych ustaleniach faktycznych:

Agencja (...) Sp. z 0.0. w W. wydaje od 1982r. popularny tygodnik (...) ukazujgcy sie w nakladzie okolo 180 000
egzemplarzy. Spoblce przystuguje prawo do zarejestrowanych w rejestrze dziennikow i czasopism prowadzonych przez
Sad Okregowy w Warszawie tytulow prasowych: (...).

Powddka jest uprawniona z praw ochronnych na znaki towarowe:

- slowny (...), z pierwszenstwem od 29 grudnia 2008r. dla towaréw w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji nicejskiej tj.
publikacji elektronicznych i drukowanych w tym czasopism, ustug reklamowych w zakresie umieszczania ogloszen
w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobow producentéw przez organizowane im wystaw, konkursow, imprez,
festynéw, konferencji i rozpowszechnianie materialow reklamowych, ustug w zakresie prowadzenia sprzedazy
publikacji elektronicznych i drukowanych, dzialalnoéci wydawniczej, organizowania festynéw, zabaw, publicznych
konkursow, plebiscytow i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, ustug reporterskich:

- slowno — graficzny (...), z pierwszenstwem od 7 maja 1993r. dla czasopism, ksiazek, fotografii, dziennikéw,
albumoéw, plakatow, folderéw, map, papierow, kartonéw, reklam prasowych poprzez ogloszenia reklamowe, reklam
i rozpowszechniania wyrobow producentéw poprzez organizowanie im wystaw, konkurséw, imprez, festynéw,
konferencji i rozpowszechnianie materialow reklamowych — wszystko na rzecz osbb trzecich, posrednictwa
handlowego fakturowego w zakresie malej poligrafii, plakatéw, folderéw, albumoéw, kalendarzy, winiet, plakietek,
choragiewek, ustug poligraficznych;

- stowno - graficzny (...), z pierwszenistwem od 30 czerwca 2003r. dla towaréw w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji
nicejskiej: wydawnictw na noénikach elektronicznych i papierowych, ustug reklamowych w zakresie zamieszczania
ogloszen w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobow producentéw na wystawach, konkursach, imprezach,
festynach, konferencjach w celach reklamowych, rozpowszechniania materialow reklamowych, organizowanie
wystaw, ustug w zakresie dzialalnoéci wydawniczej, ustlug w zakresie organizowania imprez, konferencji, festynow,
zabaw, publicznych konkursow, plebiscytow w spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, ustug reporterskich;

-stowno - graficzny (...), z pierwszenstwem od 30 czerwca 2003r. dla towar6w w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji
nicejskiej tj. wydawnictw na nosnikach elektronicznych i papierowych, ustug reklamowych w zakresie zamieszczania
ogloszen w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobéw producentéw na wystawach, konkursach, imprezach,
festynach, konferencjach w celach reklamowych, rozpowszechniania materialbw reklamowych, organizowanie
wystaw, ustug w zakresie dzialalnoSci wydawniczej, ustug w zakresie organizowania imprez, konferencji, festynow,
zabaw, publicznych konkurséw, plebiscytow w spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, ustug reporterskich;

- stowno - graficzny (...), z pierwszenstwem od 30 czerwca 2003r. dla towaréw w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji
nicejskiej, tj. wydawnictw na noénikach elektronicznych i papierowych, ustug reklamowych w zakresie zamieszczania
ogloszen w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobow producentéw na wystawach, konkursach, imprezach,
festynach, konferencjach w celach reklamowych, rozpowszechniania materialébw reklamowych, organizowanie
wystaw, ustug w zakresie dzialalno$ci wydawniczej, ustug w zakresie organizowania imprez, konferencji, festynow,
zabaw, publicznych konkurséw, plebiscytow w spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, ustug reporterskich.

Agencja (...) jest abonentem nazw domem internetowych z elementem (...).

W lipcu 2011r. Spélka (...) rozpoczela przygotowania do wydawania tygodnika pod tytulem (...), ktérego probne
numery, oznaczone zarezerwowanym numerem (...) wraz z o§wiadczeniem o zmianie wydawcy z (...) na (...), zlozone



zostaly 20 lipca 2011r. w Bibliotece Narodowej. W dniu 22 czerwca 2011r. sp6tka zarezerwowala na swoja rzeczw (...)
nazwe domeny internetowej (...). Aktualnie pozwana nie jest juz jej abonentem.

Postanowieniem wydanym 21 lipca 2010r. Sad Okregowy w Warszawie orzekl o wpisaniu do rejestru dziennikow
i czasopism tytulu (...), gdzie jako jego wydawca zostala wskazana spoélka (...) Spolka z 0.0. w W.. W dniu 19 lipca
2011r. spoiki (...) i (...) zawarly umowe o wspolpracy, na mocy ktorej pierwsza ze spoétek uzyczyta drugiej nieodptatnie
prawa do tytulu (...) na czas oznaczony do 31 grudnia 2020r. (...) zostala upowazniona do wydawania wskazanego
tytulu, podejmowania wszelkich czynno$ci faktycznych i prawnych majacych na celu jego rozwdj i promowanie oraz
powolywania jego skladu redakcyjnego. W wyniku zgloszenia Spoélki (...) w dniu 12 wrzeénia 2011r. Sad dokonat
zmiany wpisu w zakresie oznaczenia wydawcy czasopisma na jej rzecz. Obecnie prawo do tytulu prasowego (...) jest
zarejestrowane na rzecz (...), ktora jednak nie uzywa go w dzialalnosci wydawniczej.

W dniu 15 lipca 2011r. (...) zglosila w Urzedzie Patentowym RP w W. stlowno-graficzny znak towarowy (...), dla towaréw
w klasach 9, 16 i 41 klasyfikacji nicejskiej tj. publikacji elektronicznych i drukowanych, w tym czasopism i uslug
wydawniczych.

Postanowieniem z 5 wrze$nia 2011r. Sad Okregowy w Warszawie zabezpieczyl przyszle roszczenia Agencji (...) wobec
Spolki (...) poprzez nakazanie dystrybutorom prasy tymczasowego wstrzymania wprowadzania tygodnika (...) do
punktow zbytu.

Powyzszych ustalen Sad Okregowy dokonal w oparciu o zgodne twierdzenia stron oraz zaoferowany przez nie
material dowodowy, na ktéry zlozyly sie niekwestionowane co do ich autentyczno$ci dokumenty i wydruki ze stron
internetowych.

Sad Okregowy wskazal, iz podstawowa funkcja znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koficowemu
odbiorcy mozliwosci okreSlenia pochodzenia towaru lub uslugi nim oznaczonych, odrdznienia go od towaréw i
uslug innego pochodzenia. Prawo wylaczne zostalo przyznane, aby umozliwi¢ wlaScicielowi znaku towarowego
ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten moégt spelniaé¢ wlasciwe mu funkcje wskazywania
konsumentowi pochodzenia towaru lub uslugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze funkcje komunikacyjna,
reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie prawa podmiotowego jest zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie
przez osoby trzecie okreSlonego oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wplywaé na pelnione przez znak funkcje.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakl6conego uzywania znaku towarowego
oraz zakazania innym osobom, ktdre nie maja jego zgody, uzywania w obrocie:

- znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw;

- znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towardw identycznych
lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore obejmuje w szczego6lnosSci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym,;

- znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardow, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$c lub by¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna by¢ dokonywana
wedtug zasad wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoéci i Sadu Pierwszej Instancji
(obecnie Trybunalu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej) na tle Pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG
z 21 grudnia 1989r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakow
towarowych (zmienionej Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008r.)
oraz rozporzadzenia Rady nr 207/2009 z 26 lutego 2009r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.



Prawa ochronne powo6dki do wskazanych wyzej znakow towarowych ani zakres ich ochrony nie byly kwestionowane
przez pozwane spolki. Pozwane przyznaly takze fakt podjecia staran zmierzajacych do wprowadzenia na rynek
wydawniczy czasopisma (...), ktére to dzialania zostaly przerwane w efekcie udzielenia powodce zabezpieczenia
jej roszczen. W dacie zamkniecia rozprawy stan naruszenia nie istnial, pozwane spolki nie zaprzestaly jednak
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej. Ich starania o zachowanie tytulu prasowego (...) oraz zgloszenie znaku
towarowego, w sytuacji istnienia obowigzku ich uzywania pod rygorem utraty prawa, przekonuja zdaniem
Sadu Okregowego o istnieniu realnego zagrozenia uzywania przez pozwane, ktore laczy umowa o wspélpracy,
kwestionowanego oznaczenia.

Sad Okregowy wskazal, iz poza sporem pozostaje identyczno$c towaréw (dzienniki i czasopisma) objetych ochrong
znakow towarowych (...) oraz tych, dla ktérych pozwane uzywaly oznaczenia (...), przy czym uzywanie obejmuje
wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie, import, eksport, reklame i skladowanie w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu towaréw opatrzonych tymi znakami (art. 154 p.w.p.) .

Z materialu dowodowego nie wynika natomiast, aby pozwane podejmowaly lub zamierzaly Swiadczyé¢ inne
ustugi w zakresie zamieszczania ogloszenn w prasie, reklamy i rozpowszechnianie wyrobéw producentéw poprzez
organizowanie im wystaw, konkurséw, imprez, festynéw, konferencji, a takze poprzez rozpowszechnianie materialow
reklamowych, ushugi w zakresie prowadzenia sprzedazy publikacji elektronicznych i drukowanych, ustugi w zakresie
dzialalno$ci wydawniczej, organizowanie festynow, zabaw, publicznych konkurséw, plebiscytoéw i spektakli w celach
kulturalnych i edukacyjnych, uslugi reporterskie. Zadane sankcje zakazowe musza byé adekwatne nie tylko do
zakresu ochrony, lecz takze do sposobu naruszenia praw wylacznych. Sad Okregowy uznal, iz powo6dka nie sprostala
obowiazkowi udowodnienia stusznoéci kazdego z zadan zakazowych i nakazowych objetych pozwem, w szczegolnosci
w odniesieniu do uzywania innych oznaczen niz stlowno - graficzny znak (...) oraz dzialan innych niz oznaczanie
czasopisma tytulem (...) oraz zwigzanej z nim dzialalnoéci wydawniczej, a takze uzywania nazwy domeny (...) Brak jest
dowodu na uzywanie przez pozwane, w funkeji znaku towarowego, w szczegdlnosci w sposéb samodzielny oznaczenia
slownego lub slowno-graficznego (...), tymczasem do takiego oznaczenia odnosza sie zakazy sformutowane w pkt 1,
3,4,6,8,0.

Zdaniem Sadu Okregowego uzywane przez pozwang oznaczenie slowno- graficzne (...) w tytule czasopisma i
oznaczenie w nazwie domeny internetowej (...) nie sg identyczne ze znakami towarowymi uzywanymi przez powodke,
jednakze nalezy rozwazy¢ ich podobienstwo do znakéw towarowych uzywanych przez powddke, podobienstwo
towardow i ushug, ktorych dotycza oraz ocenic ryzyko wprowadzenia w blad odbiorcéw towarow i ustug.

Sad Okregowy uznal, iz dlugi czas oraz intensywnos$¢ uzywania przez powodke znakdéw towarowych (...) uzasadniaja
stwierdzenie, ze maja one wysoce dystynktywny charakter. Ich zdolno$§¢ odr6zniajaca w odniesieniu do dzialalno$ci
wydawniczej, jest dodatkowo wzmacniana przez to, ze tworza one serie znakow, dla ktérych wspoélny jest element
stowny (...). Nawet w znakach slowno - graficznych ten element wyraznie dominuje nad grafika sprowadzong w istocie
do prostej czcionki i koloru. Czytelnik czasopisma pt. (...) moglby uznaé, iz jest ono wydawane przez powodke lub
przedsiebiorce powigzanego z nig gospodarczo, bowiem kwestionowane oznaczenie zawiera w sobie jako element
dominujacy stowo (...) bedace elementem wspolnym znakéw powodki. W przekonaniu Sadu Okregowego uzywane
przez pozwane w dzialalno$ci wydawniczej jako tytulu prasowego znaku towarowego (...) rodzi bardzo realne ryzyko
konfuzji konsumenckiej, uzasadniajac zarzut powodowej spolki naruszenia jej wylacznoséci w sposoéb stypizowany
w art. 296 ust 1 pkt 2 p.w.p. Zdaniem Sadu Okregowego powddka nie dowiodla natomiast aby, jej znaki towarowe
zashugiwaly na ochrone na podstawie art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Majac na uwadze powyzsze Sad Okregowy uwzglednil czeSciowo powddztwo w oparciu o tresé art. 296 ust. 1 p.w.p.
w zw. z art. 285 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zakazujac pozwanym uzywania elementu stownego i stowno -
graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dziennikéw i czasopism w wersji papierowej i elektronicznej oraz
uzywania nazwy domeny internetowej (...).



Sad Okregowy oddalit powodztwo w pozostalej czesci jako nieudowodnione i nieuzasadnione, w szczego6lnosci w
odniesieniu do Zadan usuniecia skutkéw naruszen, objetego zadaniami pkt 5 i 10 pozwu. Sad Okregowy wskazal, iz
na podstawie art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. Sad moze poda¢ do publicznej wiadomo$ci orzeczenie
lub jego czes$¢ lub informacje o orzeczeniu. Rozstrzygniecie w tym zakresie zalezne jest od skutkéw naruszenia, w
szczegblnosci kregu osob, ktore powinny byé o nim powiadomione. Ciezar udowodnienia zasadnos$ci publikacji i
jej zakresu spoczywal na powddce, ktéra w tym postepowaniu nie wskazala, a tym bardziej nie dowiodla istnienia
podstaw do podania do publicznej wiadomosci orzeczenia w tak szerokim zakresie. Z materialu dowodowego wynika,
iz pozwane zapowiadaly ukazanie sie czasopisma pt. (...), jednak nie zostalo ono wydane. Nie ma zatem podstaw
zdaniem Sadu Okregowego do obcigzania pozwanych obowigzkiem opublikowania wyroku stwierdzajacego grozbe
naruszenia w przyszloéci praw wylacznych powodki i o nalozonych zakazach w zadany przez nig sposdb.

Apelacje od powyzszego orzeczenia wniosla strona powodowa w czeéci oddalajacej powddztwo co do roszczen:

1. nakazania pozwanym podania do publicznej wiadomosci caloéci orzeczenia zapadlego w niniejszej sprawie na koszt
pozwanego (...) Sp. z 0.0., w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia na lamach tygodnika (...) na calej
drugiej stronie redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) na stronie gléwnej przez okres 7 dni;

2. nakazania pozwanemu (...) Sp. z 0.0. do podania do publicznej wiadomos$ci calo$ci orzeczenia zapadlego w niniejszej
sprawie na koszt pozwanej (...) Sp. z 0.0. w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia na lamach tygodnika
(...) na calej trzeciej stronie redakcyjnej, oraz na portalu internetowym (...) — na stronie gléwnej przez okres 7 dni.

Zaskarzonemu wyrokowi powodka postawila nastepujgce zarzuty:

1) naruszenie przepisOw prawa materialnego tj. art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. Prawo wlasnoS$ci przemystowej (Dz. U. 2003 Nr 119 poz. 1117) poprzez jego niewlasciwe zastosowanie, a w
konsekwencji oddalenie roszczen majacych oparcie na tych podstawach prawnych;

2) naruszenie przepiséw postepowania majacych istotny wplyw na wynik sprawy tj. art. 233 § 1 k.p.c. przez brak
wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego zebranego w sprawie i blednego ustalenia, ze powod nie wykazal
podstaw do podania orzeczenia do publicznej wiadomo$ci w tygodniku (...) i na portalu internetowym (...) ;

3) naruszenie przepisOw postepowania tj. art. 224 k.p.c. poprzez nieudzielenie glosu Prezesowi Zarzadu powodowej
spotki M. L. i zamkniecie rozprawy bez wezwania M. L. do stawiennictwa w celu zlozenia wyja$nien.

W konsekwencji skarzaca wniosla o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez:

1) nakazanie pozwanemu (...) Sp. z 0.0. podania do publicznej wiadomosci caloéci orzeczenia zapadlego w niniejszej
sprawie na koszt pozwanego (...) Sp. z 0.0. , w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si¢ orzeczenia na tamach
tygodnika (...) na calej drugiej stronie redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) na stronie gtéwnej przez okres
7 dni;

2) nakazanie pozwanemu (...) Sp. z 0.0. podania do publicznej wiadomosci caloSci orzeczenia zapadlego w niniejszej
sprawie na koszt pozwanej (...) Sp. z 0.0. w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia na lamach tygodnika
(...) na calej trzeciej stronie redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) — na stronie gtéwnej przez okres 7 dni.

Ewentualnie, w przypadku gdyby Sad uznal, iz calo$¢ orzeczenia nie nadaje sie do publikacji, powddka wniosla,
o wskazanie stosownej czeéci wyroku, ktora ma zosta¢ opublikowana na koszt pozwanych. Powddka wniosta o
zasadzenie kosztéw procesu w postepowaniu apelacyjnym, ewentualnie uchylenie zaskarzonego wyroku w catoéci i
przekazanie sprawy Sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W apelacji zawarto réwniez wniosek o przestuchanie w charakterze strony M. L. na okolicznoéé skutkow naruszenia
przez pozwanych prawa do znaku towarowego (...) oraz kregu os6b, do ktérych dotarla informacja o powstaniu i



wydawaniu tygodnika (...) oraz o dopuszczenie dowodu z wydruku ze strony interesowej (...) na okoliczno$¢ liczby
czytelnikow tygodnika (...) na portalu spoleczno$ciowym (...).

Pozwane sp6lki wniosly o oddalenie apelacji jako bezzasadnej i zasadzenie kosztéw; ponadto o dopuszczenie dowodu
z dokumentu urzedowego tj. decyzji Urzedu Patentowego z 15 stycznia 2013r. o umorzeniu postepowania w sprawie
uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (...) przez (...) Sp. z 0.0. na okoliczno$¢ tego, ze w chwili obecnej, jak
i w przyszlo$ci nie zachodzi zagrozenie uzywania przez pozwanych oznaczenia (...).

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja powodki jest jedynie cze$ciowo uzasadniona.

Odnoszac sie w pierwszej kolejnoSci do zarzutéw naruszen prawa procesowego nalezy stwierdzié, iz nie jest zasadny
zarzut naruszenia przez Sad art. 224 k.p.c. Zarzut ten zostal sformutowany jako nieudzielenie glosu stronie tj.
prezesowi zarzadu M. L.. Zgodnie z §1 tego artykulu Przewodniczacy zamyka rozprawe po przeprowadzeniu dowodow
i udziela glosu stronom. W niniejszej sprawie Przewodniczacy po zakonczeniu postepowania dowodowego udzielil
glosu stronom, przy czym w imieniu strony powodowej wypowiedzial sie jej pelnomocnik (k. 417), a zatem zarzut
naruszenia art. 224 k.p.c. nie jest zasadny. Brak bylo podstaw do odroczenia rozprawy i udzielenia glosu dodatkowo
samej stronie, skoro byla reprezentowana przez pelnomocnika. Zarzut nie zostal uzasadniony w apelacji, jezeli jednak
stronie chodzilo o zakwestionowanie postanowienia sadu pierwszej instancji w przedmiocie pominiecia wniosku o
dopuszczenie dowodu z przeshuchania stron, to powinna podnieé¢ zarzut naruszenia innych przepiséow, np. art. 217

k.p.c. czy 479" k.p.c., a nadto zawrze¢ w apelacji wniosek o rozpoznanie tego postanowienia na podstawie art. 380
k.p.c., co jest warunkiem kontroli réwniez postanowienia dowodowego sadu pierwszej instancji (por. wyrok SN z 17
grudnia 2009r. IV CSK 270/09 LEX Nr 677901). Takiego wniosku strona nie ztozyta.

Z kolei zgloszenie na etapie postepowania apelacyjnego ponownego wniosku o przestuchanie M. L. w charakterze
strony - na inne okoliczno$ci niz we wniosku zgloszonym na rozprawie przed wydaniem wyroku przez Sad pierwszej
instancji - jest w $wietle art. 381 k.p.c. sp6znione i z tej przyczyny Sad Apelacyjny oddalil ten wniosek. Sad oddalil
rowniez wniosek o dopuszczenie dowodu z zalaczonych do apelacji wydrukéw ze stron internetowych na tej samej
podstawie prawne;j.

Zasadny jest natomiast cze$ciowo zarzut naruszenia art. 23381 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia
materialu dowodowego i blednego w wyniku tego stwierdzenia, iz powod nie wykazal podstawy do podania orzeczenia
do publicznej wiadomosci w tygodniku (...) i na portalu internetowym (...) Juz do pozwu zostal bowiem dolaczony
wydruk ze strony internetowej (...) zawierajacy informacje o tworzeniu konkurencyjnego do (...) tygodnika (...) i
wypowiedzi oséb tworzacych nowy tygodnik (k. 124). Jak wynika z dokumentéw réwniez dolaczonych do pozwu, na
profilach (...) utworzonych na portalu (...) pozwani prowadzili dzialania marketingowe nowego tygodnika majace na
celu pozyskanie czytelnikow w osobach dotychczasowych czytelnikow tygodnika (...), a nadto mozna bylo zapoznac
sie tam z artykulami z internetowego wydania tygodnika (...) ze strony (...); na stronach tych byl tez umieszczony
znak towarowy (...), nalezacy do powoda. Informacje o tworzeniu nowego tygodnika znajdowaly sie tez na szeregu
innych stron internetowych, co powodka wykazal dolaczajac do pozwu szereg wydrukéw ze stron internetowych.
Niewatpliwie zatem krag os6b posiadajacych wiedze o tworzeniu konkurencyjnego do (...) tygodnika byl szeroki.

W tym kontekscie zasadny jest zarzut naruszenia prawa materialnego tj. art. 296 ust. 1a w zwigzku z art. 287 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo wlasno$ci przemystowej (obecnie tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1410). Zgodnie
z art. 287 ust. 2 p.w.p. majacym zastosowanie réwniez w przypadku naruszenia praw ochronnych na znak towarowy
- na wniosek uprawnionego, Sad moze orzec o podaniu do publicznej wiadomoSci czesSci albo caloSci orzeczenia lub
informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje sie, iz
roszczeniu temu — wprowadzonemu w wyniku implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie egzekwowania praw wlasnoSci intelektualnej (Dz.U.UE.L.2004.157.45)
do prawa polskiego dokonanej w 2007 r. i reformg roszczen z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak



towarowy wymienionym roszczeniom nadana zostala nowa (szersza) niz dotychczas funkeja; nie jest ona ograniczona
do ,agodzenia skutkow" naruszenia praw autorskich czy praw ochronnych na znaki towarowe (por. J. Barta w
komentarzu do art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych teza 31 - LEX). Poinformowanie o treSci
orzeczenia w takiej sprawie pelni funkcje informacyjna, ma by¢ $rodkiem dzialajacym na Swiadomosé klientow i ich
przyszle wybory (por. uzasadnienie wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. VACa 139/09
OSA 2011/12/74-87). Taka wykladnia ww. przepisu jest zgodna z punktem 27 preambuly ww. Dyrektywy 2004/48/
WE: ,jako dodatkowy element odstraszajacy przyszlych naruszajacych i w celu podniesienia §wiadomo$ci publicznej,
uzyteczne jest podawanie do wiadomosci publicznej decyzji w sprawach o naruszenie wlasnoéci intelektualnej”.
Roszczenie o publikacje wyroku ma pelnié nie tylko funkcje kompensacyjna, ale rowniez wychowawcza i prewencyjng
(por. uzasadnienie wyroku SN z 17 maja 2013r. I CSK 499/12 (...)).

Zasadne jest zatem roszczenie powodki o podanie do publicznej wiadomoSci treéci orzeczenia sadu wydanego przez
Sad pierwszej instancji. Skoro nowy tygodnik, ktéry pozwane planowaly wydaé, mial na celu przejecie czytelnikéw
tygodnika (...), zasadne jest poinformowanie wlasnie tych czytelnikow o orzeczeniu Sadu na tamach tego czasopisma.
Podobnie — skoro informacje o planowanym wydaniu tygodnika (...) byly szeroko reklamowane w Internecie, zasadne
jest rowniez zamieszczenie tam informacji o orzeczeniu sadu, przy czym na wskazanej przez powodke stronie (...)
roéwniez byly zamieszczane wypowiedzi tworcow nowego tygodnika i roszczenie powddki w tej czeSci rowniez zashuguje
na uwzglednienie. Informacja o tresci rozstrzygniecia powinna dotrze¢ do oséb, ktore zetknely sie z informacja o
tworzeniu nowego tygodnika.

Roszczenie o publikacje orzeczenia sadu nie moze stanowié¢ nadmiernej represji w stosunku do pozwanych z uwagi
na finansowe koszty takiej publikacji (por. uzasadnienie wyroku SN z 17 maja 2013r. I CSK 499/12 LEX Nr 1314342),
dlatego tez zdaniem Sadu adekwatne do okoliczno$ci sprawy jest zobowiazanie pozwanych do opublikowania jednej
krotkiej informacji o tresci rozstrzygniecia na lamach tygodnika (...) oraz jednej informacji na portalu (...), tym
bardziej, iz rozstrzygniecie to jest takie samo w stosunku do obydwu pozwanych spolek. Wobec skrocenia tresci
publikowanego orzeczenia, wystarczajace jest opublikowanie go na polowie strony redakcyjnej tygodnika (...).
Podanie orzeczenia do publicznej wiadomo$ci w takiej formie jest wystarczajace w okoliczno$ciach niniejszej sprawy
do realizacji funkcji zaré6wno kompensacyjnej, jak i wychowawczej oraz prewencyjnej — zapobiegajacej na przyszlo$é
podobnym naruszeniom.

Majac na uwadze powyzsze, Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji na podstawie art. 38681 k.p.c. zmieniajgc czeSciowo
zaskarzony wyrok. W pozostalej czeSci apelacje oddalono jako bezzasadng na podstawie art. 385 k.p.c.

Poniewaz zadania opublikowania wyroku zostaly uwzglednione w wyniku wniesionej apelacji jedynie czeSciowo —
zasadne jest zniesienie kosztow postepowania apelacyjnego miedzy stronami na podstawie art. 100 k.p.c.



