Sygn. akt Il CK 156/05

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 pazdziernika 2005 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:
SSN Jbzef Frackowiak (przewodniczgcy)
SSN Mirostaw Bgczyk (sprawozdawca)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

w sprawie z powodztwa "G.(...)" Agencji Ochrony i Detektywistyki -

Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w O.

przeciwko A. P., Andrzejowi Cichemu

i"G.(...)" - Spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w P.

o ochrone znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28
pazdziernika 2005 r., kasacji strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 16
listopada 2004 r., sygn. akt | ACa (...),

oddala kasacje; zasgdza od powoda na rzecz pozwanych kwote 420 (czterysta

dwadziescia) zt tytutem zwrotu kosztéw w postepowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Powdéd — G.(...) Agencja Ochrony i Detektywistyki Spotka z o. o. wystgpita
przeciwko pozwanym A. P. i A. C. oraz przeciwko G.(...) Spéice z 0. 0. z kilkoma
roszczeniami wynikajgcymi z prawa ochronnego do znaku towarowego, w tym — z
roszczeniem o nakazanie pozwanym usuniecie z ochranianych przez nich obiektow
informacji, ze ochraniajg je pozwami. Sgd Okregowy uwzglednit to ostatnie roszczenie
powoda, oddalit natomiast powddztwo w pozostatym =zakresie po dokonaniu

nastepujgcych ustalen.



Powdd prowadzi dziatalnos¢ na terenie kilku wojewodztw w Polsce, w tym tez na
terenie wojewddztwa opolskiego. W dniu 7 sierpnia 1996 r. uzyskat prawo do znaku
towarowego (Swiadectwo ochronne nr (...); tamze blizsza charakterystyka tego znaku).
W marcu 2003 r. w witrynie sklepu L.(...) w O. pojawita sie informacja, ze obiekt
ochrania ,Agencja Ochrony G.(...) s.c.”, natomiast w czerwcu widniata juz informacja o
ochronie tegoz obiektu przez ,Agencje Ochrony G.(...)". W zwigzku z tym, ze informacja
ta spowodowata pytania (do powoda) ze strony jego zleceniodawcéw o status prawny
podmiotu objetego wspomniang informacjg, powod wzywat pozwanych do zaprzestania
naruszania jego uprawnien wynikajgcych ze swiadectwa ochronnego. Pozwani A. P. i A.
C. zawarli umowe spétki cywilnej w 1993 r., w 2001 r. zostali zarejestrowani jako osobni
przedsiebiorcy i prowadzg dziatalnoS¢ na terenie catego kraju. Na oznaczenie
przedsiebiorstwa uzywali nazwy ,G.(...) Biuro Prawne”. Pozwani (wspdlnicy Spotki
cywilnej) postugiwali sie znakiem towarowym stowno-graficznym w postaci dwoch
splecionych w uscisku prawych dtoni z napisem Agencja Ochrony G.(...) s.c. (zdjecie).
W marcu 2003 r. pozwani zawarli ,umowe Spdtki z 0. 0. 0 nazwie ,G.(...) ” i na pokrycie
wktadu pienieznego w tej spétce wniesli przedsiebiorstwo pod nazwg — ,G.(...) Biuro
Prawne s.c.”. Pozwana Spétka z o. o. postugiwata sie takim samym znakiem jak
wspolnicy Spoftki cywilnej ze zmieniong nazwg: Agencja Ochrony G.(...) . W marcu 2003
r. G.(...) Spotka z o. 0. ztozyta wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego, ktérym do
tej pory postugiwali sie pozwani.

Sad Okregowy przyjat, ze do zgtoszonych roszczen strony powodowej majg
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. cyt. dalej jako ustawa z
2000 r.). Swiadczenia oferowane przez strony sg jednorodzajowe (ustugi obejmujg
strzezenie obiektu), a powdd ma siedzibe w O.. Z punktu widzenia przecietnego
odbiorcy istnieje mozliwo$¢ pomylenia oznaczenia uzywanego przez pozwanych ze
znakiem towarowym powoda. Znak towarowy powoda ma charakter kombinowany
(stowno-graficzny), a do uznania podobienstwa znakdéw wystarczy nawet jedynie
podobienstwo czesci znaku przy zmienionej jego czesci - obrazowej. Sad uznat zatem,
ze istnieje ryzyko pomytki co do uzywania przez pozwanych oznaczenia: ,ten obiekt
ochrania Agencja Ochrony G.(...) s.c. (Agencja Ochrony G.(...) Sp. z 0. 0.)’ i na
podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. nakazat pozwanym usunigecie tych
oznaczeh z ochranianego obiektu. Oddalit natomiast powddztwo w zakresie innych

zgdan (zakazanie pozwanym uzywania stowa ,G.(...)” na oznaczenie firmy, nakazanie



pozwanym ogtoszenia oswiadczenia o zaprzestaniu uzywania stowa ,G.(...)° na
oznaczenie swojej firmy w periodyku).

Powdd ztozyt, apelacje w czesci oddalajgcej powddztwo, natomiast pozwani
zaskarzyli wyrok w czesci zasadzajgce;.

Apelacja powoda zostata w catosci oddalona. Sad Apelacyjny podzielit
stanowisko Sadu pierwszej instancji, ze dla oceny zgdan powoda miaty zastosowanie
przepisy ustawy z 2000 r. zgodnie z jej art. 315 ust. 2. Wprawdzie zarejestrowanie
znaku towarowego nastgpito w 1996 r., to jednak naruszenie prawa wynikajgcego z tego
znaku nastgpito w okresie obowigzywania tej ustawy, a powdd nie udowodnit faktu
odmiennego. Prawna ptaszczyzna oceny roszczehn powoda pozostawata jednak, w
ocenie Sadu Apelacyjnego, o tyle wtdrna, bowiem przepisy art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 117 ze zm., cyt. dalej
jako ustawa z 1985 r.) tworzg dla powoda podobng ochrone prawng jak obecnie
obowigzujgce przepisy art. 296 ust. 1 i art. 287 art. 2 ustawy z 2000 r. W zwigzku z tym,
ze powdd nie powotywat sie na identyczno$¢ oznaczenia uzywanego przez pozwanych
do wiasnego (zarejestrowanego) znaku towarowego, Sad Apelacyjny rozwazat
mozliwos¢ zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. i doszedt do
wniosku, iz oba oznaczenia nie mogg by¢ uznane za podobne w rozumieniu tego
przepisu. Powodowi nie przystuguje bowiem ,ochrona elementu znaku”, poniewaz —
zgodnie z przepisami ustawy z 2000 r. — znak towarowy (i ewentualne podobiehstwa
oznaczen) powinny by¢ oceniane jako cato$¢. Znak stowno-graficzny uzywany przez
pozwanych dostatecznie rozni sie od zarejestrowanego znaku towarowego powoda.
Przecietny odbiorca nie powinien mie¢ zatem trudnosci z rozréznieniem ustug
Swiadczonych przez obie strony, mimo zbieznosci fonetycznej oznaczen. Sad
Apelacyjny uznat takze, ze powdd konsekwentnie wywodzit swoje roszczenia z faktu
zarejestrowania znaku towarowego, totez roszczenia te mogty by¢ oceniane jedynie w
tej ptaszczyznie prawnej.

Zmiana wyroku Sadu pierwszej instancji nastgpita w wyniku uwzglednienia
apelacji.

W kasacji powod podnosit zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. oraz zarzuty
naruszenia prawa materialnego, tj. art. 315 ust. 1 i 2 ustawy z 2000 r., art. 20 ust. 1 i art.
14 ustawy z 1985 r. Skarzgcy wnosit 0 uchylenie zaskarzonego wyroku.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje.



1. Sad drugiej instancji mogtby naruszy¢ przepis art. 233 § 1 k.p.c. wowczas,
gdyby oceny wiarygodnosci i mocy dowodowej zindywidualizowanych dowoddéw
dokonywat uchybiajgc podstawowym regutom takiej oceny, a wiec — regule logicznego
myslenia, regutom doswiadczenia zyciowego i wiasciwego Kkojarzenia faktow.
Tymczasem skarzgcy motywuje =zarzut naruszenia tego przepisu ,nie dosc¢
wszechstronng i dogtebnie dokonang analiza dowodu z dokumentu w postaci
przedstawionego przez powoda $wiadectwa ochronnego”. Nie wskazujg zatem na to, ze
naruszono wspomniane reguty oceny wskazanego dowodu. Ponadto przy motywaciji
naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wyraznie nawigzano do materii prawnej, ktéra mogtaby
by¢ analizowana w ramach przepisow prawa materialnego, tj. do problemu
podobienstwa znakéw towarowych (oznaczen) i kryteribw stuzgcych okresleniu takiego
podobienstwa (art. 296 ustawy z 2000 r.). Wypadnie tez zaznaczy¢ to, ze wywodd kasaciji
dotyczacy ,klas dziatalnosci” pozbawiony jest o tyle znaczenia, ze obie strony prowadzg
ustugi podobne (ochroniarskie) i jest to fakt bezsporny w niniejszym postepowaniu.

2. Wbrew stanowisku powoda i wspierajgcej, to stanowisko rozlegtej argumentacji
prawnej, w rozpatrywanej sprawie majg jednak zastosowanie przepisy ustawy z 2000 r.,
a nie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Istotnie, przepis
art. 315 ustawy z 2000 r. wzbudzit trudnos$ci natury interpretacyjnej. Sad Apelacyjny
ustalit, ze powdd dochodzit ochrony znaku towarowego zarejestrowanego wprawdzie
przed dniem wejscia w zycie ustawy z 2000 r., ale powotywat sie na naruszenie prawa w
okresie po wejSciu w zycie przepiséw tej ustawy. Ustalenia te nie zostaly
zakwestionowane przez skarzgcego (w ramach wskazanie odpowiedniej podstawy
kasacyjnej) i dlatego wiazg Sad Najwyzszy w postepowaniu kasacyjnym (art. 393!
k.p.c.). Eksponowanie faktu naruszenia wylgcznego prawa powoda w okresie
obowigzywania przepisow ustawy z 2000 r. prowadzi do wniosku, ze do oceny skutkow
tych naruszen (dokonanych po dniu 22 sierpnia 2001 r.) stosowac nalezy jednak
przepisy ustawy z 2000 r. Przepis art. 315 ust. 1 zd. Il tej ustawy rozumie¢ bowiem
nalezy w ten sposob, ze skutki zdarzen prawnych, ktére nastgpity po dniu 22 sierpnia
2001 r., podlegaC powinny juz ocenie na podstawie przepiséw ustawy z 2000 r. Taki
sposob interpretacji tego przepisu nalezy uzna¢ za utrwalony w orzecznictwie Sgdu
Najwyzszego. Por. np. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03,
Glosa 2005, z. 3, poz. 98; wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 28 pazdziernika 2004 r., V
CK 139/04, nie opubl. ; wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 20 grudnia 2001 r., II CKN
1990/00, nie opubl.; uzasadnienie wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 28 stycznia 2004 r.,



IV CK 411/02, nie opubl. W zwigzku z tym nie ma decydujgcego znaczenia fakt
uzyskania rejestracji znaku towarowego przez powoda w okresie przed wejsciem w
zycie ustawy z 2000 r., tj. w 1996 r. W szczegolnosci nie mozna podzieli¢ stwierdzenia
skarzgcego, ze prawny rezim ochrony jego praw z rejestracji znaku towarowego —
wedtug przepisow ustawy z dnia 30 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - miatby
trwa¢ az do czasu wygasniecia praw z rejestracji lub ewentualnej modyfikacji art. 315
ustawy z 2000 r. W tej sytuacji za bezzasadny nalezy uznac¢ zarzut naruszenia art. 315
ust. 1 i 2 ustawy z 2000 r. W zwigzku z tym bezprzedmiotowe pozostajg tez zarzuty
naruszenia wskazanych w kasacji przepisow ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r.,
poniewaz przepisy te nie mogty byC¢ juz podstawg oceny zasadnosci roszczen strony
powodowe;.

3. Podstawowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie miata kwestia podobienstwa
znakow towarowych stron. W kasacji powoda — przy zatozeniu oceny roszczen powoda
wedtug przepiséw art. 14 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. — skarzgcy podtrzymuje
stanowisko o podobienstwie znakoéw towarowych, ktérymi postugujg sie obie strony w
obrocie gospodarczym. Skarzgcy wprawdzie nie twierdzi, ze oba znaki sg identyczne,
eksponuje natomiast tzw. podobienstwo imitacyjne. Jak juz wyjasniono, Sad Apelacyjny
miat podstawy do zastosowania w tym zakresie przepisow ustawy z 2000 r. (pkt 2
uzasadnienia), a mianowicie — przepisow art. 296 ust. 2 w zwigzku z art. 287 ust. 2
ustawy Przepisy te wskazujg na mozliwe postacie naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy w obrocie gospodarczym. Naruszenie tego prawa mogtoby polega¢ m.
in. na bezprawnym uzywaniu w obrocie towarowym znaku i ,podobnego do
zarejestrowania znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych Ilub
podobnych, jezeli takie uzywanie spowodowa¢ moze wsrdéd czesci odbiorcéw btad
polegajgcy w szczegolnosci na skojarzeniu miedzy znakami” (art. 296 ust. 2 pkt 2
ustawy z 2000 r., w brzmieniu sprzed dnia 17 marca 2004 r.).

Obie strony postugujg sie wtasnymi znakami towarowymi w odniesieniu do tych
samych lub podobnych towaréw (ustug) w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.
120 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2000 r.

Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktore mozna przedstawi¢ w
sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odrdznienia towaréw jednego
przedsiebiorstwa od towaréw (ustug) innego przedsiebiorstwa (art. 120 ust. 1 i art. 3 pkt
2 ustawy z 2000 r.). Oznaczenie bedgce znakiem towarowym moze przybraé¢ rézng

posta¢ ujawniong odbiorcy towaréw (ustug; art. 120 ust. 2 ustawy). W niniejszej sprawie



znaki towarowe uzywane prze obie strony majg charakter tzw. oznaczenia
kombinowanego. Tworzg je bowiem rézne elementy: stowny, kolorystyczny, graficzny i
kompozycyjny. Niewatpliwie inna jest kolorystyka obu oznaczen, inne sg jego elementy
graficzne (w tym — sama geometria catego oznaczenia), inny wreszcie ukfad
kompozycyjny takich elementow sktadajgcych sie w rezultacie na znak towarowy. W obu
tych oznaczeniach powtarzajg sie jednak elementy stowne tworzgce nazwe obu stron:
,G.(...) Agencja Ochrony” (po stronie powodowej) i ,Agencja Ochrony G.(...) ” (po stronie
pozwanej). Ocena ewentualnego podobienstwa oznaczen uzywanych przez strony
powinna by¢ dokonywana, oczywiscie, przy uwzglednieniu wszystkich wskazanych
elementow (por. np. uzasadnienie powotywanego wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 19
marca 2004 r., IV CK 157/03).

Skarzagcy podziela poglad Sgdu Apelacyjnego, iz przedmiotem ochrony moze by¢
tylko znak towarowy jako catos¢ (en bloc), a nie czes¢ (fragment) tego oznaczenia
handlowego. W ocenie skarzgcego, powinien on jednak uzyska¢ zgdang w pozwie
ochrone prawng z tej racji, ze podobienstwo obu oznaczen handlowych wynika wtasnie
z wyraznej dominacji w kompozycji znakéw towarowych stron elementu stownego
(fonetycznego) i z praktyki funkcjonowania obu oznaczen w praktyce obrotu
gospodarczego (w tzw. komunikatach dla odbiorcow), w ktorej sfera graficzna pozostaje
Z reguty bez znaczenia.

Nalezy podzieli¢ stanowisko Sadu Apelacyjnego (do ktérego nawigzano takze w
kasacji powoda), ze znak towarowy (w rozumieniu art. 120 ustawy z 2000 r.) podlega
ochronie jako cato$¢ (jako cate oznaczenie) niezaleznie od jego postaci ekspresyjnej
(kompozyciji; por. np. uzasadnienie wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 14 lipca 2005 r., Il
CK 33/05, niepubl.). Powdd opart przeciez swoje roszczenia na przepisach dotyczacych
znakow towarowych. Za nietrafne jednak nalezy uzna¢ stanowisko powoda, ze stowny
(fonetyczny) element oznaczenia uzywanego przez strone pozwang jest na tyle zbiezny
z takim elementem znaku towarowego powoda, ze zbiezno$¢ taka aktualizuje
roszczenia powoda wynikajgce z przystugujgcego mu prawa wytgcznosci.

Po pierwsze, nawet przy przyjeciu, ze element stowny z reguty stanowi tzw.
dominujgcy skfadnik znaku towarowego (poniewaz indywidualizuje postugujgcy sie nim
podmiot i swiadczone przez niego ustugi), nalezy jednak stwierdzi¢ wyrazne rdznice
zarowno w samej tresci tego elementu wystepujgcego w obu oznaczeniach (w

oznaczeniu pozwanego wystepuje dodatkowe stowo — "), jak i w graficznym ujeciu nazw



stron w ramach catego znaczenia (stowo ,G.(...)” na poczatku w oznaczeniu powoda
oraz wewnatrz wypowiedzi stownej w 0znaczeniu pozwanego).

Po drugie elementy stowne w obu znakach towarowych powigzane zostaty
wyraznie inaczej z pozostatymi elementami, graficznym i kolorystycznym.

Po trzecie, w oznaczeniu pozwanego uzyto zwrotu ,agencja ochrony”, ktéry stat
sie juz na pewno obecnie zwrotem popularnym, nalezgcym do jezyka potocznego i
stuzgcym do oznaczenia podmiotu zajmujgcych sie Swiadczeniem okreslonego typu
ustug (ustug ochrony mienia). To samo odnosi sie do nazwy ,G.(...)” lub nazw
zblizonych.

Po czwarte, jezeli zgodnie z art. 120 i 296 ustawy z 2000 r. znak towarowy ma
podlega¢ ochronie prawnej jako catos¢ (zespalajgca wszystkie jego elementy: stowne,
kolorystyczne, graficzne i kompozycyjne), to takze ten punkt odniesienia nalezy przyjac
przy ocenie sytuacji, w ktérej uzywanie okreslonych znakow towarowych przez rozne
podmioty (w odniesieniu do ustug podobnych lub identycznych) mogtoby ,spowodowac
(...) wsréd czesci odbiorcéw btgd polegajacy (...) na skojarzeniu miedzy znakami” (art.
296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r., w brzmieniu sprzed 17 marca 2004 r.). Chodzi zatem
o mozliwos¢ wywotania btedu odbiorcéw ustug w odniesieniu do tozsamosci znaku
towarowego (zarejestrowanego i innego), a nie samej tozsamos$ci podmiotow
uzywajgcych oznaczen w obrocie gospodarczym.

Z przedstawionych wzgleddéw nie mozna uznac, ze pozwany w okresie po wejsciu
w zycie przepiséw ustawy z 2000 r. postugiwat sie znakiem towarowym (oznaczeniem
handlowym) podobnym do zarejestrowanego znaku towarowego powoda w rozumieniu
art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. Dlatego kasacje strony powodowej nalezato
oddalié¢ jako nieuzasadniong (art. 393'% k.p.c. w zwiazku z art. 3 ustawy z dnia 22
grudnia 2004 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98). O kosztach postepowania art. 98 k.p.c.
w zw. z art. 108 k.p.c.



