Wyrok z dnia 15 grudnia 2006 r., Il CSK 299/06

Ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad co do pochodzenia towaréw,
przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wilasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.),
zalezy w szczegolnosci od stopnia znajomosci znaku zarejestrowanego, jego
sily (zdolnosci) odrézniajacej, stopnia podobienstwa znakéw i towaroéw oraz

okolicznosci, w ktérych oznakowane towary sg sprzedawane.

Sedzia SN Marek Sychowicz (przewodniczgcy)
Sedzia SN Hubert Wrzeszcz

Sedzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "R." S.A. w W. przeciwko Halinie G. o
zaniechanie uzywania znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie
Cywilnej w dniu 15 grudnia 2006 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku
Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lutego 2006 r.

oddalit skarge kasacyjng i zasgdzit od strony powodowej na rzecz strony

pozwanej kwote 630 zt tytutem zwrotu kosztow postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powddka domagata sie nakazania pozwanej zaniechania naruszania prawa
ochronnego na znak towarowy ,lord” przez zaprzestanie uzywania tego znaku do
oznaczania prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zaprzestania umieszczania
tego znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu towardéw oraz
Swiadczeniem ustug, zaprzestanie oznaczania wyrobow i ich opakowan tym
znakiem oraz zaprzestanie uzywania tego znaku w celu reklamy. Zadata
zlikwidowania skutkéw naruszenia prawa ochronnego powodki do wymienionego
znaku towarowego przez wycofanie z obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem
oraz usuniecie go z towardéw, a w razie niemoznosci usuniecia — przez zniszczenie

towarow, a takze wycofania z obrotu oraz produkcji wszystkich oznaczonych



znakiem ,lord” materiatéw, elementéow reklamowych, dokumentéw, i zniszczenia ich
oraz wydania korzysci w wysokos$ci 60 000 zt uzyskanych bezpodstawnie wskutek
bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku towarowego ,lord”. Wnosita
réwniez o zaptate kwoty 20 000 zt tytutem odszkodowania za naruszenie prawa do
znaku towarowego oraz dwukrotne zamieszczenie na tamach ,R.” i ,G.W.”
oSwiadczenia o wskazanej tresci. W toku sprawy rozszerzyta powddztwo o zgdanie
zaniechania postugiwania sie przez pozwang nazwg ,lord” w domenie internetowe;j.

Jest bezsporne, ze powddka w dniu 15 maja 1992 r. zgtosita do rejestracji znak w
postaci stowa ,lord”, ktéry zostat zarejestrowany w dniu 22 lutego 1996 r. dla
nastepujgcych klas towarowych: odziez, galanteria meska, w tym paski, rekawice,
skarpety, krawaty, fulary, muszki, szaliki, szelki, pasy smokingowe i nakrycia gtowy.
Dnia 4 marca 1993 r. powoddka zgtosita do rejestracji znak w postaci majgcego
okreslony ksztatt graficzny stowa ,lord”, ktéry rowniez zostat zarejestrowany w dniu
22 lutego 1996 r. Zarejestrowano go dla nastepujgcych klas towarowych: skora,
imitacje skory i wyroby z tych materiatow, parasole, ubrania, swetry, koszule
meskie, bielizna osobista, pizamy, skarpety, krawaty, muszki, fulary, szaliki, szelki,
paski, pasy smokingowe, obuwie i nakrycia gtowy. Powddka ma dwa sklepy w W.,
w ktérych sprzedaje towary oznaczone znakiem w postaci majgcego okreslony
ksztatt graficzny stowa ,lord”, pozwana za$ od dnia 19 stycznia 1993 r. postuguje
sie znakiem ,lord” jako czescig firmy. Pozwana jest producentem towaréw
odziezowych dostarczanych do sklepow w catej Polsce. Powodka sprzedaje bardzo
drogie towary zagranicznych producentéw. Marynarka w sklepie powoddki kosztuje
okoto 3500 zt, marynarka za$ wyprodukowana przez pozwang okoto 350 zt. W
uzywanym przez pozwang znaku wyraz ,lord” jest napisany duzymi literami,
charakterystyczng ozdobng czcionkg, a obok niego znajduje sie sylwetka dandysa
we fraku i cylindrze, natomiast w znaku towarowym powddki wszystkie litery sg
napisane charakterystyczng grubg czcionka, przy czym pierwsza litera jest duzag
literg. Powddka nie prowadzita kampanii reklamowych.

Sad Okregowy wyrokiem z dnia 15 wrzes$nia 2005 r. oddalit powddztwo,
wyjasniajac, ze w wyniku uzywania przez pozwang podobnego znaku do znaku
towarowego powodki nie wystgpito ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad,
warunkujgce ochrone na zasadach okreslonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z

dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49,



poz. 508 ze zm., jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. — dalej:
SPr.w.p.”).

W apelacji powddka zarzucita naruszenie art. 324 § 1 k.p.c. przez wydanie
wyroku bez uprzedniej narady sedziow, art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. przez uznanie
uzywanego przez pozwang znaku jedynie za podobny do zarejestrowanego znaku
powoda, art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez btedng jego interpretacje i niewtasciwe
zastosowanie oraz art. 153 ust. 1 Pr.w.p. przez odmowe udzielenia ochrony
zarejestrowanemu znakowi towarowemu powodKi.

Sad Apelacyjny, wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r., nie czynigc odmiennych
ustalen faktycznych od dokonanych przez Sgd Okregowy, oddalit apelacje. W
ocenie Sadu Apelacyjnego, (...) znak, na ktory powodka uzyskata Swiadectwo
ochronne na podstawie zgtoszenia dokonanego w dniu 4 marca 1993 r., jest tak
rézny od znaku stosowanego przez pozwang, ze nie mozna sie nawet dopatrzy¢
miedzy nimi podobienstwa. Jezeli chodzi o znak towarowy powodki zgtoszony do
rejestracji w dniu 15 maja 1992 r., to pozwana uzywata swojego znaku
zawierajgcego stowo ,lord” jeszcze przed dniem 15 maja 1992 r. i dlatego korzysta
ona wzgledem powddki na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p. z tzw. prawa uzywacza.

W skardze kasacyjnej powddka powotata sie na naruszenie art. 324 § 1 k.p.c.
przez Sad Okregowy przez to, ze wydat on wyrok — skoro go ogtosit bezposrednio
po zamknieciu rozprawy — jeszcze przed rozprawg, bez uprzedniej niejawnej
narady, oraz na naruszenie art. 160 ust. 1 i art. 315 ust. 2 Pr.w.p. przez przyjecie
przez Sad Apelacyjny, ze pozwana uzyskata ,prawo uzywacza” w stosunku do
oznaczenia ,lord” na podstawie art. 160 ust. 1 Pr.w.p., cho¢ przepis ten, zgodnie z
art. 315 ust. 2 Pr.w.p., nie mogt mie€ zastosowania w sprawie. Ponadto podniosta
zarzut naruszenia art. 160 ust. 1 Pr.w.p. przez zastosowanie go przez Sad
Apelacyjny, pomimo braku stosownych do tego przestanek oraz zarzut naruszenia
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przez uznanie za kryterium oceny podobienstwa
znakow stowno-graficznych ich szaty graficznej, przy catkowitym pominieciu
werbalnego aspektu pordwnywanych znakéw (identycznosci stowa ,lord”).

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

Zgodnie z art. 315 Pr.w.p., prawa w zakresie wynalazkéw, wzoréw uzytkowych,
wzorow zdobniczych, topografii uktadéw scalonych, znakéw towarowych oraz
projektow racjonalizatorskich, istniejgce w dniu wejscia w zycie tej ustawy (22
sierpnia 2001 r.), pozostajg w mocy. Do tych praw stosuje sie przepisy



dotychczasowe, o ile przepisy dziatu Il tytutu XI Pr.w.p. nie stanowig inaczej, a do
stosunkéw prawnych powstatych przed dniem wejscia w zycie Prawa wtasnosci
przemystowej stosuje sie przepisy dotychczasowe. Ustawowe warunki wymagane
do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia sie wedtug
przepisdow obowigzujgcych w dniu zgtoszenia wynalazku, wzoru uzytkowego, znaku
towarowego albo topografii uktadow scalonych w Urzedzie Patentowym.

W wyroku z dnia 20 grudnia 2001 r., Il CKN 1440/00 ("Rzecznik Patentowy"
2002, nr 1, s. 176) Sad Najwyzszy opowiedziat sie za prowadzgcym do trudnych do
zaakceptowania rezultatow stosowaniem dotychczasowych przepiséw do praw
powstatych pod ich rzgdem, i do zdarzen, ktére powstaty juz po wejsciu w zycie
ustawy nowej, oraz do skutkow tych zdarzen (por. tez wyrok Sgdu Najwyzszego z
dnia 28 pazdziernika 2004 r., V CK 139/04, "Palestra” 2004, nr 11-12, s. 244).
Nalezy jednak podzieli¢, przewazajgcg obecnie w pismiennictwie oraz przyjetg w
wyrokach Sgdu Najwyzszego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (OSNC 2005,
nr 3, poz. 53), z dnia 17 lutego 2005 r., | CK 626/04 (OSP 2005, nr 12, poz. 148), iz
dnia 10 lutego 2006 r., Il CSK 112/05 (OSNC 2007, nr 5, poz. 73), odmienng
wyktadnie tych przepisdéw, wedtug ktorej przepisy dotychczasowe majg
zastosowanie do oceny powstania prawa z zakresu wtasnosci przemystowej w
czasie obowigzywania tych przepisow oraz do oceny skutkdw naruszenia takiego
prawa w tym czasie, natomiast nowa ustawa okresla tre$¢ takiego prawa i zakres
jego ochrony, cho¢by powstato ono wczesniej, oraz rozstrzyga o skutkach jego
naruszenia w wyniku zdarzen zaistniatych po wejsciu w zycie ustawy nowe;.

W Swietle tych uwag podstawe oceny naruszenia prawa powodki do znaku
towarowego w wyniku dziatan pozwanej podejmowanych w okresie od wejscia w
zycie dotyczgcych znakow towarowych przepisow art. 120 i nast. Pr.w.p. powinny
stanowic te wtasdnie przepisy. Uwzgledniajgc, ze dochodzone przez powddke
zgdania zaniechania przez pozwang naruszania prawa ochronnego i usuniecia
skutkéw tego naruszania mogtyby by¢ uwzglednione tylko o tyle, o ile uzywanie
przez pozwang znaku zawierajgcego stowo ,lord” bytoby dziataniem
niedopuszczalnym w chwili wyrokowania w sprawie (art. 316 §1 k.p.c.), i ze
roszczenia pieniezne powddki dotyczg tylko okresu po wejsciu w zycie przepiséw
art. 120 i nast. Pr.w.p., wiasciwe dla oceny, czy pozwana naruszyta prawo ochronne

powodki, byty wytgcznie wymienione przepisy.



Z pozostatych podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutow kluczowe znaczenie
ma zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. (...)

Zestawienie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. —w brzmieniu przed i po dniu 17 marca
2004 r. — z art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., uznajgcym za naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym
znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
identycznych towarow, pozwala wyrézni¢ dwie postaci naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy godzgce w funkcje znaku towarowego polegajgcg na
oznaczeniu pochodzenia towaréw (art. 120 ust. 1 Pr.w.p.). Artykut 296 ust. 2 pkt 1
Pr.w.p. ma na wzgledzie naruszenie polegajace na reprodukcji, czyli na wiernym
odtworzeniu zarejestrowanego znaku i uzywaniu go dla takich samych towarow jak
wymienione w rejestrze; przestankg naruszenia prawa ochronnego w tej postaci jest
jedynie bezprawnos$¢ uzywania znaku. Artykut 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. dotyczy
natomiast naruszenia w postaci imitacji, ktéra w swietle tego przepisu moze polegac
na uzywaniu wiernie odtworzonego zarejestrowanego znaku dla oznaczenia
towaréw podobnych do wymienionych w rejestrze lub na uzywaniu znaku
podobnego do zarejestrowanego dla oznaczenia towaréw takich samych jak
wymienione w rejestrze albo na uzywaniu znaku podobnego do zarejestrowanego
dla oznaczenia towaréw podobnych do wymienionych w rejestrze. Przestankg
naruszenia w omawianej postaci jest nie tylko bezprawnos¢ uzywania znaku, ale i
ryzyko pomyiki co do pochodzenia towaru. Obecne brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 2
Pr.w.p. nie pozostawia co do tego watpliwosci; ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym zarejestrowanym, o ktérym mowa w koncowej czesci tego
przepisu, jest uszczegoétowieniem wymienionego wczesniej ryzyka wprowadzenia
odbiorcow w btagd co do pochodzenia towardw (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z
dnia 12 pazdziernika 2005 r., 11l CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132).

Inaczej rzecz przedstawiata sie na gruncie pierwotnego brzmienia tego przepisu,
obowigzujgcego w czasie, ktdérego dotyczg dochodzone przez powddke roszczenia
pieniezne. Mozliwa byta wowczas takze interpretacja odrywajgca btgd polegajgcy
na skojarzeniu miedzy znakami od btedu co do pochodzenia towardw, nalezy
jednak podzieli¢ poglad, ze réwniez wedtug pierwotnego brzmienia art. 296 ust. 2
pkt 2 Pr.w.p. konieczng przestankg naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy byto wykazanie ryzyka pomytki co do pochodzenia towaru, a odwotanie

sie w koncowej czesci tego przepisu do btedu polegajgcego na skojarzeniu miedzy



znakami stanowito jedynie doprecyzowanie doniostego prawnie zakresu ryzyka
pomytki co do pochodzenia towaru. Artykut 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p., wprowadzony
do polskiego prawa z dniem 22 sierpnia 2001 r., zostat przejety z art. 5 ust. 1 lit. b
pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r., majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych, nr
89/104/EWG (Dz.Urz. UE. L. z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1 ze zm.). W orzecznictwie
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci co do tego przepisu dyrektywy
uksztattowat sie poglad, ze pojecie ryzyka skojarzenia znakow nie jest alternatywg
wzgledem ryzyka pomytki co do pochodzenia towaréw, lecz jego doprecyzowaniem
(por. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Zb. Orz. 1997, s. I-6191, oraz
wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r., C-39/97, Zb.Orz. 1998, s. I-5507). Za takg
wyktadnig art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. przemawiat tez wzglad na petniong przez
znak towarowy funkcje polegajgcag na oznaczeniu pochodzenia towaréw (por. art.
120 ust. 1 Pr.w.p.) oraz poréwnanie art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. w pierwotnym
brzmieniu z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., ktéry nie uzaleznia ochrony od ryzyka
pomyiki co do pochodzenia towarow; przy odmiennej wyktadni pierwszego z tych
przepisow drugi bytby — jak trafnie zauwazono w pismiennictwie — zbedny.

Ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia towardw, od ktérego
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. 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, jego site (zdolnos¢) odrdzniajgca, stopien
podobienstwa znakdw i towardw, a takze okolicznosci, w ktérych oznakowane
towary sg sprzedawane.

Dokonane ustalenia faktyczne nie uzasadniaty przyjetej przez Sad Apelacyjny
oceny, ze uzywany przez pozwang znak byt podobny tylko do znaku
zarejestrowanego na rzecz powddki w wyniku zgtoszenia z dnia 15 maja 1992 r., a
nie byt podobny do znaku zarejestrowanego na rzecz powddki w wyniku zgtoszenia
z dnia 4 marca 1993 r. Zbieznos¢ warstwy stownej znaku uzywanego przez
pozwang z warstwg stowng znaku zarejestrowanego na rzecz powddki w wyniku
zgtoszenia z dnia 4 marca 1993 r. dawata podstawe do stwierdzenia podobienstwa
takze tych znakéw.

Mimo to wyrok Sadu Apelacyjnego w zakresie odmawiajgcym zastosowania art.
296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. odpowiada prawu. Jakkolwiek znak uzywany przez



pozwang jest podobny do zarejestrowanych znakow powddki, podobienstwo to, ze
wzgledu na znaczne roznice ksztattu stowa ,lord” w porownywanych znakach oraz
dodatkowy element w znaku uzywanym przez pozwanag, nie jest duze. Z kolei mata
oryginalnosc¢ uzycia dla oznaczania odziezy przeznaczonej dla mezczyzn tatwo
kojarzacego sie z meskg elegancjg stowa ,lord” sprawia, ze oparta na samym
znaczeniu tego stowa zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego jest staba. Ze
wzgledu na wspomniane skojarzenia wywotywane przez stowo ,lord” istnieje duze
prawdopodobienstwo niezaleznego zaprojektowania réznych znakow zawierajgcych
to stowo. Dlatego dla sity odrézniajgcej takich znakdw istotne znaczenie ma ksztat
graficzny, a ten w przypadku porownywanych znakéw dostatecznie sie rézni, to zas,
ze powodka nie prowadzita kampanii reklamowych i sprzedaje towary tylko w
dwoch sklepach w W., uzasadnia wniosek o ograniczonej znajomosci jej znakéw
towarowych. Przypomniec tez nalezy réznice dotyczgce towaréw opatrywanych
znakami stron i warunkéw ich sprzedazy. Wszystkie te czynniki tgcznie wziete
uzasadniajg stanowisko, ktére zajgt Sgd Okregowy, ze z poczynionych ustalenh nie
wynika, aby uzywanie przez pozwang podobnego znaku do zarejestrowanych
znakoéw powodki dla oznaczania takich samych towaréw jak towary wymienione w
rejestrze, wywotato ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia
towarow. Nie spetniona wiec zostata w sprawie konieczna przestanka zastosowania
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p.

Z powodu nieziszczenia sie w sprawie wskazanej wyzej przestanki zastosowania
art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. bez wptywu na rozstrzygniecie musi pozostac¢ takze
wadliwe zastosowanie przez Sgd Apelacyjny przepisu art. 160 Pr.w.p.

Z wczesniejszych uwag odnoszgcych sie do art. 315 Pr.w.p. wyptywa wniosek o
nieistnieniu przeszkdd do stosowania art. 160 Pr.w.p. od chwili jego wejscia w zycie
takze wzgledem o0sdb, co do ktérych przewidziane w nim fakty wystgpity jeszcze
przed jego wejsciem w zycie. Te fakty powinny by¢ jednak udowodnione, a Sad
Apelacyjny nie przeprowadzit postepowania dowodowego co do uzywania przez
pozwang objetego sporem znaku przed zgtoszeniem do rejestracji pierwszego
znaku przez powodke, mimo ze postepowania takiego nie przeprowadzit rowniez
Sad Okregowy. Odwotanie sie do art. 160 Pr.w.p. byto jednak dla rozstrzygniecia
sprawy zbedne wobec niewykazania, aby uzywanie podobnego znaku do

zarejestrowanych znakow powodki przez pozwang dla oznaczania takich samych



towardw jak towary wymienione w rejestrze wywotato ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w btgd co do pochodzenia towardw.
Z tych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 k.p.c. oddalit skarge

kasacyjng, kosztach postepowania orzekajgc zgodnie z art. 98 w zwigzku z art. 108
§ 1iart. 398% k.p.c.



