Wyrok z dnia 22 lutego 2007 r., Il CSK 300/06

Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na stowny znak towarowy
istotne znaczenie ma poréwnanie — w ptaszczyznie wizualnej — wyrazéw
uzytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie uzywanym, a nie

porownanie postaci graficznej obu znakow.

Sedzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczgcy, sprawozdawca)
Sedzia SN Jan Gorowski
Sedzia SN Maria Grzelka

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "A.", sp. z 0.0. w K. przeciwko
Spétdzielni Mleczarskiej "M." w G. o ochrone znaku towarowego, po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 lutego 2007 r. skargi kasacyjnej
strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia
2006 .

uchylit zaskarzony wyrok i przekazat sprawe Sgdowi Apelacyjnemu w
Krakowie do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania

kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2006 r. oddalit
apelacje strony powodowej od wyroku Sgdu Okregowego w Krakowie,
oddalajgcego powodztwo o zobowigzanie strony pozwanej do zaniechania
wprowadzania do obrotu produktéw mlecznych w opakowaniach zawierajgcych
znak stowny ,MIXELKO” oraz zobowigzanie do jednorazowego ogtoszenia wyroku
uwzgledniajgcego to zgdanie w dzienniku ,R.” w terminie 15 dni od jego
uprawomocnienia sie.

Z ustalen wynika, ze strony dziatajg w branzy mleczarskiej i od lat
dziewiecdziesigtych ubiegtego wieku sg producentami towaru stanowigcego

mieszanke masta i oleju roslinnego. Urzad Patentowy decyzjg z dnia 6 grudnia



1999 r., uwzgledniajgc wniosek poprzednika prawnego strony powodowej z dnia 13
kwietnia 1996 r., dokonat na rzecz strony powodowej rejestracji stownego znaku
towarowego ,MIXELKO”. Strona powodowa pismem z dnia 12 czerwca 1996 r.
powiadomita strone pozwang o fakcie zgtoszenia wniosku o zarejestrowanie tego
znaku towarowego, pismem z dnia 6 sierpnia 1996 r. wezwata strone pozwang do
zaprzestania uzywania tego znaku, a pismem z dnia 12 pazdziernika 2001 r.
powiadomita o uzyskaniu swiadectwa ochronnego na znak towarowy ,MIXELKO”.
Postepowanie ze skargi strony pozwanej o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku
towarowego ,MIXELKO” zakonczyto sie wyrokiem Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r., oddalajgcym skarge
strony pozwanej. Strona pozwana od marca 1996 r. sprzedaje na rynku produkt
stanowigcy mieszanke masta i oleju o nazwie ,MIXELKO LACIATE”.

Sad Okregowy, ktérego wywody podzielit Sgd Apelacyjny, uznajgc powodztwo
za bezzasadne, podnidst, ze znak towarowy powinien by¢ oceniany jako cato$¢, a
wiec nie tylko przez uzyte w nim wyrazy, ale rowniez z uwzglednieniem grafiki i
uktadu barw. Wprawdzie towary obu stron majg podobng forme opakowania, jesli
chodzi o ksztatt i wielko$¢, a ponadto uzyto na nich stowa ,MIXELKO”, jednak — jak
zauwazyt Sgd Okregowy — na opakowaniach towaru strony powodowej
dominujgcym i wyrézniajgcym elementem jest stowo ,MIXELKO”, natomiast
wyréznikiem opakowan stosowanych przez strone pozwang jest uktad graficzny
czarnych plam na biatym tle, podobny do charakterystycznych opakowan innych
wyrobdéw strony pozwanej, oraz wyrézniajgca sie nazwa marki . ACIATE”. Ponadto
na wyrobach strony pozwanej nazwa ,MIXELKO” jest napisana duzo mniejszg i
inng czcionka, niz zastosowana przez strone powodowg, co nie stanowi — jak ocenit
Sad Okregowy — istotnego wyrdznika towaru, a jedynie stuzy dookresleniu rodzaju
towaru.

Sad Apelacyjny wskazat, ze w spornym przypadku zachodzi podobienstwo
oznaczen tylko na jednej ptaszczyznie i to czesciowo, tj. na ptaszczyznie
fonetycznej, ponadto pierwszoplanowe znaczenie ma drugi wyraz czesci stownej,
jakim jest stowo ,LACIATE”. Wskazuje ono na zwigzki z catg grupg pozostatych
towardw strony pozwane;j i cechuje sie silng renoma funkcjonujgcg w odczuciu
konsumentow. Jest tez oznaczeniem silniejszym, na ktore odbiorca zwraca wigkszg
uwage i ono decyduje o wyborze towaru, nie zas stowo ,MIXELKO”. Zbieznos¢
stowa ,mixetko” w znakach ,MIXELKO” oraz ,MIXELKO LACIATE” jest



neutralizowana przez pozostate elementy, a przede wszystkim czes$¢ graficzng
znaku uzywanego przez strone pozwanag, jakg jest uktad czarnych plam na biatym
tle. Znak strony powodowej ,MIXELKO” nie ma renomy i silnej pozycji
przyciggajgcej klienta. Dobra renoma znaku uzywanego przez strone pozwang
wynika nie z uzycia znaku stownego ,MIXELKO”, lecz pochodzi od stowa
LACIATE”. Z tych przyczyn — jak zaznaczyt Sad Apelacyjny — nie zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btgd, obejmujagce w szczegolnosci ryzyko skojarzenia
znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, o ktérym mowa w art. 296 ust. 2
pkt 2 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.”).

Skarga kasacyjna strony powodowej oparta zostata na podstawie naruszenia
przepisow postepowania — art.365 § 1 k.p.c., a takze przepiséw prawa materialnego
—art.296 ust.1i 2 w zwigzku z art.120 Pr.w.p. oraz art.121 w zwigzku z art.129 ust.1
pkt 2 Pr.w.p.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

U podstaw rozstrzygniecia przyjetego w zaskarzonym wyroku legto
stwierdzenie, ze ,w spornym przypadku zachodzi podobienstwo oznaczen na jednej
tylko ptaszczyznie, i to czeSciowo, a mianowicie na ptaszczyznie fonetycznej”. Sad
Apelacyjny przyjat ponadto btedne zatozenie, ze stowo ,MIXELKO” okresla jedynie
nazwe rodzajowg towaru. W konsekwencji Sgd Apelacyjny uznat, ze znaki
towarowe obu stron nie stwarzajg niebezpieczenstwa wprowadzenia przecietnego
odbiorcy w btad co do pochodzenia towaru, albowiem podobienstwo tylko jednego
elementu znaku towarowego, jakim jest nazwa rodzajowa, nie jest wystarczajgce
dla stwierdzenia podobienstwa obu znakéw. Pozostate elementy obu znakow jak
barwa, uktad graficzny, proporcja napisoéw i zastosowanie dodatkowych okreslen
wyrdzniajgcych sg tak ewidentnie rozne, ze przecietny konsument nie moze — w
przekonaniu tego Sgdu — pomyli¢ obu wyrobéw nawet gdy lezg obok siebie na
potce sklepowej, zwlaszcza ze wyroby strony pozwanej wystepujgce pod wspolng
marka ,LACIATE” sg powszechnie znane i rozpoznawalne. (...)

Ptaszczyzna wizualna powinna by¢ interpretowana w scistym powigzaniu z art.
120 ust. 1 Pr.w.p., kazdy bowiem znak towarowy — zgodnie z tym przepisem — jest
oznaczeniem, ktore moze by¢ przedstawione w sposéb graficzny. Przez oznaczenie
w sposob graficzny rozumiec nalezy postrzegalnos¢ wzrokowg znaku towarowego,

CO 0znacza, ze znak towarowy powinien by¢ mozliwy do zauwazenia. W przypadku



znakow stownych — a takim jest znak towarowy strony powodowej — znak towarowy
przedstawia sie jako zapis liter. Znak towarowy zarejestrowany na rzecz strony
powodowej sktada sie z siedmiu liter: M | X E £ K O. Stowo to w warstwie wizualne;j
znaku uzywanego przez strone pozwang wyglada tozsamo, sktada sie bowiem z
tych samych liter w tej samej kolejnosci. W przypadku znaku towarowego stownego
chodzi zatem o warstwe stowng ptaszczyzny wizualnej; przy uzyciu tych samych
liter zachodzi wrecz identycznos¢ zastosowanych oznaczen towarowych. Kwestia
graficzna, na ktorg zwrdcit uwage Sad Apelacyjny (plamy czarno-biate oraz dodanie
stowa ,taciate”), jest — w ramach analizowanego kryterium — jedynie elementem,
ktory nalezy bra¢ pod uwage przy porownywaniu oznaczen zbieznych przy ochronie
znaku kombinowanego, tj. stowno-graficznego, nie za$ stownego, o jaki toczy sie
Spor.

Ptaszczyzna znaczeniowa opiera sie na poréwnaniu produktow, z jakimi tgczg
sie znaki towarowe. W przypadku znakow towarowych stownych chodzi o rodzaj
produktu, z jakim kojarzone jest stowo. W przypadku objetym sporem chodzi o
skojarzenie z tozsamym produktem, jakim jest — przeznaczona do smarowania —
mieszanka tluszczu zwierzecego i roslinnego. Okoliczno$¢ ta jest bezsporna w
sprawie i nie wymaga blizszego rozwinigcia.

Rozpatrujgc kwestig, czy uzywany przez strone pozwang znak ,MIXELKO
LACIATE” w poréwnaniu ze znakiem towarowym powoddki ,MIXELKO” sg znakami
podobnymi czy nawet identycznymi nalezy mie¢ na wzgledzie celowosc¢ tego
poréwnania. Okolicznos¢, ze znak towarowy powddki ,MIXELKO” ma ochrone jako
znak towarowy stowny i tylko w tym zakresie ochrona ta jest przyznana, sprawia, ze
wystarczy poréwnanie obu znakéw w warstwie stuchowej. Oceniajgc znak towarowy
strony powodowej ,MIXELKO” w tej warstwie, czyli porownujgc jakie jest jego
brzmienie wobec znaku strony pozwanej ,MIXELKO tACIATE”, bez trudu mozna
ustyszec, ze znak powodki z tym samym brzmieniem jest w catosci uzyty przez
pozwang na towarach opatrzonych jej znakiem towarowym. W warstwie zatem
stuchowej jest to wierne odtworzenie znaku chronionego i uzywanie go dla
tozsamych towarow sprzedawanych na rynku przez strone powodowsg. Takie wierne
odtworzenie cudzego znaku jest w ptaszczyznie stuchowej reprodukcjg; faktu tego
nie zmienia odmienna warstwa graficzna obu znakow.

Wobec tego, ze Sad Apelacyjny przydat graficznej warstwie znaku uzywanego

przez strone pozwang znaczenie zasadnicze, podkreslajgc jego odmiennos¢ w



stosunku do znaku towarowego strony powodowej, podkreslenia wymaga
okolicznos¢, ze graficzna postac¢ znaku towarowego powodki nie podlega ochronie.
Nieistotna jest zatem okolicznos¢, czy strona pozwana uzywa tej samej czy innej
grafiki. Zgodnie z dyspozycjg art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., naruszeniem prawa
ochronnego na znak towarowy jest uzywanie znaku identycznego do
zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarow, nie ma zatem potrzeby
wykazywania, czy identycznos¢ ta wprowadza ryzyko pomyiki; wobec tego, ze
samo uzycie identycznego znaku jest bezprawne, strona powodowa moze zgdac
zaniechania naruszania znaku bez potrzeby udowadniania ryzyka pomyiki. Nalezy
ponadto zauwazyc, ze badajgc niebezpieczenstwo konfuzji miedzy znakami,
wystarczy dla jego stwierdzenia wskazac¢ na podobienstwo wystepujgce chociazby
na jednej ze wskazanych ptaszczyzn.

W rozpoznawanej sprawie element stowny — jak juz podkreslono — nie stanowi
czesci znaku towarowego, lecz jego catosc, znak towarowy bowiem ma charakter
stowny. Odwotywanie sie zatem przez Sagdy do koloru i grafiki obu znakow
towarowych nie znajduje usprawiedliwienia. Jest oczywiste, ze tylko w przypadku
znakoéw stowno-graficznych, zawierajgcych element zbiezny w postaci identycznego
stowa, elementy graficzne w znaku towarowym sg istotne, nie majg natomiast
takiego znaczenia w przypadku znaku stownego.

Okolicznos$¢, ze znak towarowy strony pozwanej jest bardziej znany i
kojarzony z jej firmg, nie uprawnia strony pozwanej do tgczenia go z innym prawnie
chronionym znakiem, nie gwarantuje bowiem, ze tak zmodyfikowany znak towarowy
nie wprowadza ryzyka konfuzji w obrocie i nie narusza praw powddki.

Nieprzekonujgce jest takze przyjete przez Sgd Apelacyjny zatozenie, ze znak
towarowy strony powodowej okres$la jedynie nazwe rodzajowg. Takie zatozenie
narusza art. 129 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z art. 129 ust. 1 pkt 2 Pr.w.p., ktory stanowi,
Ze nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenia, ktore sktadajgce sie wytgcznie z
elementow mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania w szczegdlnosci rodzaju
towaru. Gdyby znak towarowy ,MIXELKO” byt okresleniem nazwy rodzajowej, nie
miatby zdolnosci odrozniajgcej i nie mogtby zosta¢ zarejestrowany, skoro zdolnos¢
odrdzniajgca znaku towarowego jest bezwzgledng przestanka rejestracji. Poza
sporem jest, ze znak towarowy strony powodowej zostat zarejestrowany w Urzedzie

Patentowym i objety jest ochrong wynikajgca z prawa rejestracji. (...)



W Swietle przytoczonych argumentow skarge kasacyjng nalezato ocenic jako

usprawiedliwiong i orzec, jak w sentencji (art. 398* k.p.c.).



