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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Dnia 12 marca 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie Wydzial I Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy — Sedzia SA — Roman Dziczek /spr./

Sedzia SA — Edyta Mroczek

Sedzia SO del. — Beata Byszewska

Protokolant — st. sekr. sad. Katarzyna Foltak

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powddztwa J. S.

przeciwko (...) spofce z ograniczona odpowiedzialnoscia w W.

o ochrong praw autorskich i zaptate

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2011 r. sygn. akt I C 784/05

1. zmienia zaskarzony wyrok w punkcie I (pierwszym) w ten tylko sposéb, ze
zakazuje (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia w W. wydawania
czasopisma (...) jako dodatku do poniedzialkowych i czwartkowych wydan (...) w L. oraz
w punkcie II (drugim) w ten sposéb, iz znosi miedzy stronami koszty procesu;

2. oddala apelacje w pozostalej czesci;

3. znosi migdzy stronami koszty procesu w instancji odwolawczej.
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UZASADNIENIE

Powdd wnosit o zakazanie pozwanej (...) spolce z 0.0.z siedziba w W. (dalej Spotka lub
,pozwana”) dalszego wydawania czasopisma (...) jako dodatku do poniedziatkowych i
czwartkowych wydan (...) w L., a takze o zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 2
000 000 zt wraz z odsetkami od daty wniesienia pozwu jako odszkodowania z tytutu
naruszenia autorskich praw majatkowych oraz o zasadzenie kosztow procesu. W uzasadnieniu
wskazal, ze jest wlascicielem tytulu prasowego wpisanego do rejestru czasopism i
dziennikow, a takze, ze zglosit znak stowno- graficzny do ochrony w Urzedzie Patentowym.
W pisSmie procesowym z 20 pazdziernika 2009 r. powdd wskazal, ze zachowanie pozwanej
narusza  takze  przepisy ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwe]  konkurencji
oraz ustawy prawo wilasnosci przemyslowej. Strona pozwana wnosita o oddalenie
powodztwa. Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalit
powodztwo 1 orzekt o kosztach postgpowania. Sad ten ustalil, ze pozwana jest wydawca
gazety lokalnej — dziennika (...) kolportowanej na terenie miasta L. oraz powiatu (...) i (...).
Do 1991 r. wydawca dziennika byta (...) (...)”, a prawa do tytulu nabyta pozwana umowa z 20
czerwca 1991 r. 1 jest jego wlascicielem aktualnie, po kolejnych transakcjach, jakie miaty
miejsce w latach 90 — tych ubiegltego wieku. Od 1997 r. do wydania poniedziatkowego i
czwartkowego gazety (...) dodawany jest dodatek (wkladka) (...); takze na stronach
internetowych (...) i (...) ma miejsce publikacja tego dziennika i dodatku przez pozwanego.
J. S. byt dziennikarzem (...). W gazecie tej ukazywaly si¢ strony zatytulowane (...). Wydawca
gazety bylta(...) (...)”, a nastgpnie Fundacja (...). Od 2001 r. tytut ten nalezat do A. B., za$
powod byt redaktorem naczelnym. Umowa z 3 sierpnia 2004 r. powdd nabyl prawa do
tytuhu (...). Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2004 r Sad Okr¢gowy w Plocku zarzadzit wpis
tygodnika (...) na rzecz Agencji (...)— Koncertowej M. M. —-J. S., lecz nie rozpoczat
wydawania tego tygodnika. W dniu 22 czerwca 2004 r. powod zlozyt podanie do Urzedu
Patentowego 0 udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy - znak slowno -
graficzny (...) i na mocy decyzji z dnia 10 stycznia 2008 r. uzyskat prawo ochronne na ten
znak. Wczesniej — w 2006 r. - powdd uzyskal prawo ochronne na znak stowno -
graficzny (...), z ktorego zrezygnowata spotka V4 0.0. (...).
J. S.jest takze wydawca (...)w ktorym od 2003 r. strony dotyczace sportu sa
zatytutowane (...). Nadto (...)w 2006 r. byt dodawany do (...), jako dodatek.

W tym stanie faktycznym Sad Okre¢gowy uznal powodztwo za niezasadne.

Wg Sadu prawo prasowe nie zajmuje si¢ problematyka ochrony tytutu prasowego, a glownym
celem rejestru dziennikow 1 czasopism jest ochrona nazw istniejacych tytutdéw prasowych,
przy czym nazwa samego tytulu moze by¢ przedmiotem ochrony prawa
autorskiego lub prawa wlasnosci przemystowej. Stad z samej rejestracji powodd nie mogt
wywiez¢ praw do tytulu (...). Powyzsze uwagi Sadu znalazly takze zastosowanie do
tytutu (...) z ta dodatkowa konstatacja, ze Sad podkreslit brak ciaglosci pomigdzy
wydawaniem (...) do 2000 r. i od 2001 r.
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Odnoszac sig¢ do oceny zasadnosci powddztwa w S$wietle przepisow prawa wilasnosci
przemystowej Sad Okrggowy zauwazyl, ze prawo ochronne zostalo przyznane powodowi
dopiero w dniu 10 stycznia 2008 r. Jednak powdd nie wykazal dodatkowego warunku w
postaci uiszczenia optaty w wysokosci 1 050zt za pierwszy dziesigcioletni okres ochronny. Z
kolei uzyskujac prawo ochronne do znaku ochronnego (...)powod nie moze si¢ powotywacé sig
na ciaglo$¢ wydawania. Odnoszac si¢ natomiast do podstawy prawnej w postaci ustawy
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych Sad wskazat, ze powdd nie byt tworca tytutu (...),
natomiast nabywajac prawo do tytutu(...)” stat si¢ nim w dacie nabycia, tj. 3 sierpnia 2004 .
Przy czym, wg Sadu Okregowego, brak podstaw do uznania, ze powdd nabywajac prawo do
tytulu nabyt takze prawa autorskie do tytutu (...). Sama nazwa za$ — stron a nast¢pnie dodatku
- byla uzywana przez wydawce (...) od 1957 r., a wigc dhuzej niz powdd lub jego poprzednicy
prawni. Stad, zdaniem Sadu, brak bylo podstaw do zastosowania w sprawie art. 79 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sad pierwszej instancji nie znalazl rowniez
podstaw do uznania, ze pozwana dopuscifa si¢ czynu nieuczciwej konkurencji, a zatem brak
byto podstaw do zastosowania art. 18 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji lub art. 415 k.c. O kosztach procesu Sad orzekl na podstawie art. 98 i art. 108 § 1
k.p.c. Orzeczenie powyzsze zaskarzyt apelacja powod w calosci. Zarzucit Sadowi pierwszej
instancji naruszenie przepisOw postgpowania poprzez nieusprawiedliwione oddalenie
wnioskéw dowodowych, nierozpoznanie istoty sprawy, btad w ustaleniach faktycznych, a
takze naruszenie prawa materialnego: art. 20 i art. 21 prawa prasowego, art. 296 ust.
1 prawa wilasnosci przemystowej, art. 3 ustawy prawo wilasnosci przemystowej oraz art. 415
k.c. Wniost o zmiang zaskarzonego wyroku i uwzglednienie powodztwa ewentualnie
uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi
pierwszej instancji.

Sad Apelacyjny zwazyl co nast¢puje:
Apelacja jest czesciowo uzasadniona.

Odnoszac si¢ w pierwszym rzedzie do naruszen prawa procesowego, w szczegolnosci
zwigzanych z oddaleniem wnioskéw dowodowych, zauwazy¢ nalezy, ze powdd,
reprezentowany przez radce prawnego, nie zglosit w czasie wlasciwym zastrzezenia do
protokotu rozprawy (art. 162 k.p.c.) w zwiazku z niekorzystnymi decyzjami procesowymi
Sadu Okrggowego w tym przedmiocie (v. protokoty rozpraw z 13 maja 2010 r. 1z 19 grudnia
2011 r.), czym pozbawitl si¢ prawa podniesienia stosownych zarzutow procesowych w
apelacji. Powyzsza uwaga nie oznacza, ze nieusprawiedliwiony byt zarzut apelacji powoda
poczynienia wadliwych ustalen faktycznych, w czg$ci odnoszacej si¢ do dysponowania przez
powoda prawem do wylacznego korzystania z tytulu prasowego (...) oraz Kkorzystania
z prawa ochronnego do znaku stowno — graficznego (...). W tym zakresie ustalenie Sadu w
ramach rozwazan prawnych pozostaje w sprzecznosci z czg$cia ustalen faktycznych sensu
stricto.  Strona pozwana kwestionujac prawa autorskie powoda do tytutu (...) nie
kwestionowata skutecznos$ci rejestracji przez powoda tytutu prasowego (...) (v. odpowiedz na
pozew); nie podwazyla tez — nie uniewaznita — prawa powoda do znaku ochronnego, stowno
— graficznego (...) zarejestrowanego przez powoda w Urzedzie Patentowym.
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Powod wykazal, ze wydaje (...) (v. egz. k. 68), a pozwany nie wykazal, ze zachodzily
podstawy do wykreslenia tego tytutu, z rejestru czasopism. Mimo tych uwag i korekty ustalen
faktycznych, istotnych z punktu widzenia wilasciwej subsumpcji, zgodzi¢ si¢ zasadniczo
nalezy ze stanowiskiem Sadu pierwszej instancji, ze sama rejestracja dziennika czy
czasopisma nie przesadza o prawie do tytulu prasowego i nie rozstrzyga o kolizji lub jej braku
z innymi prawami przystugujacymi do tego tytulu osobom trzecim (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09, LEX nr 585820). Niewatpliwie powdd
W niniejszej sprawie ma zarejestrowany tytul prasowy (...). Jednakze rowniez pozwany
korzysta z tytulu prasowego (...) i w jego ramach od 1997 r. wydaje dodatek(...), a od 1957 r.
jego poprzednik prawny wydawat strony dziennika pod ta nazwa. Jesli sig przy tym zwazy, ze
takie strony ukazywaly si¢ takze w (...) juz od 1949 r., a oba tytuly do 1991 r. pozostawaly w
koncernie (...) (...) 1 ze powdd i pozwana sa nastgpcami prawnymi do obu tych tytutow
(powod - (...), a pozwany -(...)), obie strony korzystaly z domniemania nabycia praw
autorskich (art. 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych — dalej ,,prawo
autorskie”). Niezaleznie wiec od oceny, czy jest to utwdér w rozumieniu prawa
autorskiego (art. 1 prawa autorskiego), obie strony mogly powota¢ si¢ na to domniemanie.
Tak tez przyjmuje Sad Apelacyjny, czym dokonuje korekty odmiennych (innych) ustalen
Sadu pierwszej instancji w tym zakresie. Ten wzglad byt dostateczny do odmowy
zastosowania w sprawie art. 79 prawa autorskiego, niezaleznie od brakow w zakresie
dowodzenia szkody. Nie bylo jednak podstaw do odmowy udzielenia ochrony powodowi na
podstawie ustawy — prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U. nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze
zm. — dalej ,,p.w.p.”) Okolicznos¢, ze powdd korzysta z prawa ochronnego zostala wykazana
decyzja z 10 stycznia 2008 r. (k. 236), a w sprawie nie wykazano, ze Urzad Patentowy wydat
decyzje o wygasnieciu tego prawa, stosownie do art. 147 ust. 2 in fine p.w.p. Decyzje Urzedu
Patentowego wydawane na podstawie art. 147 p.w.p. sa kompetencja wiasna tego organu
panstwowego i jako decydujace o bycie lub nieistnieniu okreslonego prawa ochronnego, nie
moga by¢ domniemywane lub ustalane przez sad cywilny. W mys$lart. 296 ust. 1
p.W.p. osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, moze zada¢ od
osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania naruszania. Z kolei w mysl ust. 2 tego przepisu,
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym, m.in.: 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w
odniesieniu do identycznych towardéw, 2) znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarow identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Przy czym
zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, ze posiada on zdolno$¢ odrozniajaca
(art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), a domniemanie to moze zosta¢ obalone zasadniczo w
postegpowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2
p.-w.p.). W niniejszej sprawie pozwana postuguje si¢ identycznym znakiem slownym;
zachodzi wigc przestanka zart. 296 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Jednakze nawet przy przyjeciu, ze skoro
ochronie podlega caly zarejestrowany znak: stowno — graficzny, a naruszenie ma miejsce
tylko w warstwie stownej (takie stanowisko prezentowat tez powod), a wigc - ze chodzi o
przypadek kwalifikowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.z.p. - strona pozwana nie przeprowadzita
dowodzenia, Zze nie zachodzi ryzyko skojarzenia znaku przez nia uzywanego, ze znakiem
towarowym zarejestrowanym.
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Przy czym chodzi zaro6wno o dowodzenie w postgpowaniu przed Urzedem Patentowym (art.
164 i nast. p.w.p.), jak i w ramach niniejszego postgpowania. Skoro tak, zachodzity w sprawie
podstawy do zastosowania powolanego art. 296 ust. 1 p.w.p. i udzielenia powodowi ochrony
w zakresie zakazania naruszania jego prawa. Natomiast, 0 czym juz wspomniano na wstgpie
rozwazan, brak bylo podstaw do uwzglednienia roszczen odszkodowawczych; tych z art.
79prawa autorskiego, z przyczyn juz podniesionych; innych za§ — z powodu braku korekty
zadania w stosownym czasie (przed Sadem Okregowym), w zwiazku ze wskazaniem nowych
podstaw prawnych roszczenia oraz brakami dowodzenia. Z tych wszystkich wzgledow, na
podstawie art. 385 i art. 386 § 1 k.p.c. Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji. O kosztach
procesu w obu instancjach Sad orzekl na podstawie art. 100 1 art. 108 § 1 k.p.c. oraz art.
391znoszac je wzajemnie.

Wyrok pobrany z

WWW.0rzeczenia.ms.gov.pl
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