Sygn. akt V CSK 192/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2010 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Lech Walentynowicz (przewodniczgcy)
SSN Barbara Myszka
SSN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca)

w sprawie z powoédztwa ,A.(...)" Spoétki z 0.0. w K.

przeciwko "H.(...)" S.A.wW. i"H. L.(...)" Spoice zo.0. wW.

o zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 stycznia 2010 r.,
skargi kasacyjnej pozwanych od wyroku Sadu Apelacyjnego

z dnia 30 grudnia 2008 r., sygn. akt | ACa (...),

oddala skarge kasacyjng i zasgdza od pozwanych na rzecz powoda kwote 1800

(jeden tysigc osiemset) zt tytutem zwrotu kosztéw postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powdd ,A.(...)" Fabryka Lekow spotka z 0.0. w K. w pozwie z dnia 19 kwietnia
2007 r. wnosit o zakazanie pozwanym ,H.(...)" S.A. z siedzibg w W. oraz ,H. L.(...) "
spétka z o0.0. w W. niedozwolonych dziatan polegajgcych na wprowadzeniu do obrotu
preparatu magnezowego oznaczonego nazwg ,M.(...)" o nakazanie obu pozwanym
usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan poprzez wycofanie z obrotu wspomnianego

preparatu oraz zniszczenie znajdujgcych sie w obrocie opakowan tego produktu oraz



materiatbw go promujgcych i reklamujgcych. Ponadto powdd wnidést o nakazanie
pozwanym zamieszczenie ogtoszen o tresci i formie wskazanej w pozwie w:
.Rzeczpospolitej”, ,Gazecie Wyborczej” oraz ,Gazecie F.(...)", a takze o zasgdzenie od

obu pozwanych po 50 tys. zt na rzecz wskazanego w pozwie stowarzyszenia.

Pozwani, podnoszac szereg zarzutdw naruszenia prawa procesowego oraz
prawa materialnego wniesli o oddalenie powddztwa w catosci. Pozwany ,H.(...)" S.A.
stwierdzit, ze nie wytwarza produktu o nazwie ,M.(...)", lecz "m.(...)", a uzycie nazwy
rodzajowej jest praktykg czesto stosowang w wielu branzach, natomiast oznaczenie
"M.(...)" 1 "B.(...)" to miedzynarodowe oznaczenia magnezu i jednej z witamin z grupy
,B”. Pozwany ,H. L.(...)" Spotka z o.0. wskazat, ze prowadzi jedynie dziatalnos¢
zwigzang z obrotem hurtowym spornego preparatu i nie widzi podstawy prawnej na
jakiej miatby odpowiada¢ za czyn producenta tego preparatu, ktory wprowadza go do

obrotu.

Wyrokiem z 19 wrzesnia 2008 r. Sgd Okregowy w W., uwzglednit w istotnym
zakresie powodztwo ,A.(...)" zakazat pozwanym ,H.(...)" S.A. wW. oraz ,H. L.(...)" sp. z
0.0. w W. niedozwolonych dziatanh, polegajgcych na wprowadzaniu do obrotu preparatu
magnezowego ,M.(..)” w opakowaniu okreslonym szczegdtowo w tresci wyroku oraz
nakazat pozwanym usuniecie skutkédw niedozwolonych dziatan przez wycofanie z obrotu
i zniszczenie niewprowadzonych do obrotu preparatdéw. Nakazat tez pozwanym
umieszczenie w ogolnopolskich dziennikach ogtoszen zawierajgcych przeproszenie
strony powodowej oraz zasadzit od pozwanych po 50 000 zt na rzecz Stowarzyszenia

narzecz O.(...). Dalej idgce powodztwo Sad Okregowy oddalit.

Rozpoznajgc apelacje pozwanych Sad Il instancji stwierdzit, ze ustalenia
faktyczne poczynione przez Sgd Okregowy nie budzg zastrzezen i mogg stanowié
podstawe rozstrzygniecia w postepowaniu apelacyjnym, a zgtoszone zarzuty naruszenia

prawa procesowego i materialnego sg nieuzasadnione.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, Sad | instancji mogt pomingé w postepowaniu
dowodowym oczywiste fakty, a takze fakty nieistotne. Ocene prawdziwosci tezy
bronionej przez pozowanych, ze nazwa preparatu powoda miata jedynie charakter
ogolnej informacji mogt bowiem dokonaé bez ich przeprowadzenia. Pominiecie
wskazanych wyzej dowodow nie stanowito w okolicznosciach rozpatrywanej sprawy o

naruszeniu przepisow art. 233 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. Nie kwestionujgc, ze mogto



nastgpi¢ naruszenie przepiséw o kosztach postepowania w sprawach cywilnych Sad

Apelacyjny stwierdzit, iz pozostaje to bez wptywu na rozstrzygniecie sprawy.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego prawidiowe sg wnioski Sadu | instancji, uznajgce
oferowany przez strone powodowg preparat za towar posiadajgcy istotne cechy
odrozniajgce. Ze zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego wynika, ze powod
jako pierwszy wprowadzit na rynek preparat magnezowy z dodatkiem witaminy Bg pod
nazwg w postaci znaku opisowego ,M.(...)", ktory posiada wyrazne cechy odrdzniajgce
go od podobnych produktow. Pozostali producenci na rynku krajowym stosowali dla
podobnych preparatéw nazwy znaczgco odmienne. Pomimo uzycia w nich okreslen
magnezu i witaminy B nazwy te roznig sie od siebie w sposob dostatecznie pozwalajgcy
konsumentom na ustalenie zrédta ich pochodzenia. To, ze nazwa produktu powoda
powstata z potgczenia oznaczenia pierwiastka magnezu oraz witaminy B, nie prowadzi
do wniosku, ze jest to tylko nazwa ogdlna i rodzajowa, ktorg moze wykorzysta¢ kazdy
pozostaty uczestnik rynku. Sgd Apelacyjny zwrécit uwage, ze poprzez niespotykane
dotychczas na rynku potgczenia znakow opisowych w okreslonej kolejnosci, tak
okreslony produkt uzyskat — przede wszystkim w ptaszczyznie fonetycznej - zasadniczg
ceche odrdzniajgcg go od innych. Powdd ponidst znaczne nakfady na reklame tak
oznaczonego produktu w tym na reklame radiowg, dzieki czemu, w przeciggu roku jego
produkt zwiekszyt kilkukrotnie procentowy udziat w rynku preparatéw o tym samym lub
znaczgco podobnym sktadzie. Podobienstwo nazwy obu spornych produktow opiera sie
nie tyle na skojarzeniach wizualnych, opartych na podobienstwie nazwy i jego formy
graficznej, ale przede wszystkim na skojarzeniach stuchowych. Odréznienie na
ptaszczyznie fonetycznej nazw ,M.(...)" i ,m.(...)" jest niemozliwe, a co za tym idzie
oferowanie tego produktu w sprzedazy hurtowej oraz detalicznej niesie ze sobg znaczne
prawdopodobienstwo pomyiki. Reklamowanie za$ produktu w radiu, gdzie stuchowa
warstwa znaczeniowa jest jedyng docierajgcg do potencjalnego konsumenta,
niewatpliwie rodzi znaczne ryzyko pomytek przy nazwach produktow brzmigcych w taki
sam sposob, nawet pomimo zréznicowania innych elementow reklamy. Nie ulega wiec
watpliwosci, ze produkt oznaczony jako ,M.(...)", posiada w warstwie stuchowej cechy
odrozniajgce go od innych produktow iwytwarza u potencjalnych odbiorcow
jednoznaczne skojarzenie z preparatem pochodzgcym od konkretnego producenta. Sgd
Apelacyjny uznat w tej sytuacji, ze nie ma podstaw, wbrew odmiennej opinii pozwanych,

do tego aby zastosowane przez powoda oznaczenie M.(...) traktowac jedynie jako



oznaczenie rodzajowe o charakterze ogolnoinformacyjnym, ktore weszto do jezyka

potocznego.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego o istotnym podobienstwie obu spornych produktow
Swiadczy réwniez zbieznos¢ wielu elementéw szaty graficznej ich opakowan, takich jak:
okreslenie potgczenia pierwiastka magnezu z witaming w okreslonej konfiguracji, pisane
tagcznie, podobng czcionkg utrzymane w podobnej kolorystyce oraz postugujgce sie
zblizonymi do siebie elementami kuli. Ogdlne wrazenie ich podobienstwa, wobec
wspomnianych pozostatych funkcjonujgcych na rynku preparatow, zasadnie
doprowadzito Sad | instancji do uznania, ze oznaczanie przez pozwang ,H.(..)" S.A.
produkowanego przez nig preparatu jako ,M.(...)" i wprowadzanie go do obrotu stanowi
naruszenie art. 10 u.z.n.k., zagrazajgce interesom strony powodowej i wprowadzajgce w

btad co do pochodzenia towaru.

Za nieuzasadniony Sad Apelacyjny uznat zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 ustawy o
swobodzie gospodarczej w powigzaniu z normami konstytucyjnymi oraz art. 5 k.c.
Znak towarowy, ktéry korzysta z ochrony udzielonej z uwagi na fakt jego rejestracji, nie
moze stanowiC o monopolizacji rynku. Inni uczestnicy obrotu majg mozliwosc
oferowania swych towarow, z tym zastrzezeniem, ze bedg one odrdzniac sie w sposéb

dostateczny od chronionego zastrzezonym dla powoda znakiem towarowym.

W skardze kasacyjnej skarzgcy zarzucit naruszenie prawa materialnego przez

jego btedng wyktadnie oraz niewlasciwe zastosowanie, tj.:

I. Naruszenie art. 10 u.z.n.k. w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej przez btedng wykfadnie pojecia
zdolnosci odrdzniajgcej i przyjecie, ze oznaczenie powoda ,M.(...)" w warstwie stownej i
fonetycznej nie jest rodzajowe, nie ma charakteru ogdlnoinformacyjnego i nie weszto do
jezyka potocznego i zwyczajowo uzywanego, a W konsekwencji ze posiada zdolnosc¢
odrézniania; art. 10 u.z.n.k. w zw. z art. 165 ust. 1 pkt 1 upwp - przez niezastosowanie
tego przepisu i przyjecie, ze oznaczenie powoda w efekcie intensywnej reklamy w
okresie niespetna roku nabyto wtérng zdolnos$¢ odrdzniania, art. 10 u.z.n.k. przez btedng
wyktadnie pojecia ,mozliwo$¢ wprowadzenia klientéw w btgd" w efekcie: 1) pominigcia
zarzutu apelacyjnego i odniesienie tego pojecia do niewtasciwego modelu klientow
(konsumentow) .przecietnie poinformowanych" zamiast Luwaznych", 2)
nieuwzglednienia umieszczenia na opakowaniach oznaczen producenta, 3) pominiecia

wiasnego ustalenia, ze klienci w wiekszosci wypadkow przy wyborze kierujg sie ceng, a



nie nazwg produktu, 4) pominiecie specyfiki segmentu rynku przy okreslaniu przestanki
mozliwosci wprowadzenia klientow w bfgd, 5) przypisania decydujgcego znaczenia
elementowi stownemu w oznaczeniu stowno-graficznym oraz istnieniu podobienstw, a

nie réznic wystepujgcych pomiedzy opakowaniem pozwanego i powoda,

II. Naruszenie zasady wolnosci gospodarczej - art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej w zw. z art. 22 Konstytucji RP - przez btedng wyktadnie tej
zasady oraz zakazanie postugiwania sie pozwanym oznaczeniem ogolnoinformacyjnym
.M.(...)" (nawet z opisem magnez i witamina) wskazujgcym na rodzaj, sktad, wtasciwosci

i funkcje produktu);

[ll. Naruszenie art. 5 k.c. - przez pominiecie tego przepisu (niewtasciwe
zastosowanie) przy ocenie roszczen powoda dotyczgcych zaniechania uzywania
niektéorych elementéw oznaczenia stowno-graficznego powoda, co najmnigj

dyskusyjnych co do swego informacyjnego charakteru.

Skarzgcy zarzucit takze naruszenie przepisow postepowania, ktére mogto miec
wptyw na wynik sprawy, tj.: . art. 378 § 1 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez
nierozpoznanie czesci zarzutdw apelacji, tj. zarzutu naruszenia art. 10 u.z.n.k. przez
odniesienie mozliwosci wprowadzenia w bigd do ,przecietnie poinformowanych
konsumentéw" oraz naruszenia art. 479'% § 4 k.p.c. przez niezastosowanie tego
przepisu w stosunku do pozwanego ad. 2), Il. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez

niedopuszczenie dowodéw na wykazanie faktow uznanych przez Sad za istotne.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Orzekajgce w sprawie Sady ustality, ze powdd pierwszy wprowadzit do obrotu
preparat stanowigcy tzw. suplement diety, kiory wystepuje pod nazwg ,M.(...)", w
kartonowym lakierowanym pudetku w ksztatcie prostopadtoscianu, w kolorze niebieskim
z dodatkiem biatego, z oznaczeniem ,M.(...)" skfadajgcym sie z liter ,MG” w kolorze
biatym oraz ,B” w kolorze czerwonym obok rysunku dwdch kul na orbicie w kolorze
niebieskim i czerwonym. Powdd decyzjg Urzedu Patentowego RP z dnia 20 czerwca
2007 r. uzyskat prawo ochronne na znak towarowy stowno-graficzny ,M.(...)" zgtoszony
dnia 21 czerwca 2005 r. za numerem Z-294078. Natomiast pozwany ,H.(...)" S.A
wprowadzit do obrotu wraz z pozwanym ,H. L.(...)" Spotka z 0.0. w W. produkt pod
nazwg ,M.(...)"” w kartonowym pudetku w formie prostopadtoscianu w kolorze niebieskim
cieniowanym, na ktorym znajdujg sie litery MgBg w kolorze biatym oraz pod literami ,Mg”

i ,B” odpowiednio stowa: "magnez" i "witamina", a nadto rysunek dwoch kul w



odcieniach czerwieni, umieszczonych jedna w drugiej. Bezspornym jest, ze
wprowadzenie tak oznaczonego produktu nastgpito pozniej niz wprowadzenie do obrotu

podobnie oznaczonego produktu powoda.

Spér w rozpoznawanej sprawie sprowadza sie do ustalenia, czy wprowadzenie
do obrotu preparatu magnezowego w opisanych wyzej opakowaniach moze wprowadzic
odbiorce w btad, co do jego pochodzenia. Skarzgcy podnoszag, ze nie nastgpito
naruszenie art. 10 § 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) z tego wzgledu, ze
opakowania towardéw roznig sie dostatecznie od siebie i uwazny konsument, a taki
model konsumenta nalezy przyjmowac, nie pomyli obu towarow. Przemawiac za takim
wnioskiem ma przede wszystkim to, ze odgrywajgce w nazwie towaru podstawowe
oznaczenie jest w istocie oznaczeniem pierwiastka magnezu i witaminy B stosowanym
od poczatkow dziewietnastego wieku i jako nazwa zawierajgca ogolnie dostepng
informacje nie podlega ochronie, co jednoznacznie wynika z art. 129 ust. 2 pkt 2-3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe (jedn. tekst: Dz. U. z
2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Ponadto na opakowaniach znajduje sie oznaczenie
producenta, co dodatkowo wskazuje na mozliwos¢ odréznienia obu, opakowan i
zawartych w nich preparatow. W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy argumenty te

jednak nie przekonuja.

Jest bezsporne, ze oznaczenia magnezu ,MG” oraz witaminy ,B” s3g
oznaczeniami, zawierajgcymi ogolnodostepne informacje, ktére weszlty do jezyka
potocznego. Potgczenie tych nazw w odpowiedniej kolejnosci prowadzi jednak do
stworzenia nowego oznaczenia, ktére zawiera juz nie tylko ogoélnodostepne informacje,
ale stuzy oznaczeniu jednego z wystepujgcych na rynku preparatdw magnezowych.
Producent, ktory wprowadza na rynek preparat magnezowy w sytuacji gdy na rynku tym
istnieje juz produkt oznaczony poprzez uzycie na opakowaniu swoistej nazwy ,MGB6”,
musi zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é. Takiej ostroznosci nie wykazali zas pozwani.
Pomiedzy oferowanym przez nich towarem , a juz wystepujgcym produktem
dostarczanym na rynek przez powoda, istniato bowiem daleko idgce podobienstwo.
Niewatpliwe podobienstwo zachodzito w warstwie znaczeniowej - ta sama kolejnosc
przy postugiwaniu sie terminami o ogélnym znaczeniu. Podobnie w warstwie fonetycznej
oznaczenia te sg identyczne. W takiej sytuacji nawet jezeli w warstwie graficznej
pojawiajg sie roznice, chociaz i tu pomiedzy opakowaniami uzywanymi przez powoda

i pozwanych zachodzi wiele podobienstw mozliwos¢ wprowadzenia odbiorcy w btad jest



znaczna. Trudno tez oczekiwa¢, ze odbiorca, ktéry jest poddany reklamie, takze
radiowej poprzez ktdrg utrwala sie w jego swiadomosci jednolite oznaczenie produktu
sprzedawanego przez powoda i pozwanych, zawsze bedzie na tyle uwazny, iz za
kazdym razem sprawdzat bedzie kto jest producentem tego towaru, w sytuacji gdy
sprzedawany jest on w kartonowym pudetku w formie prostopadto$cianu o zblizonym
kolorze. Swoistos¢ segmentu rynku na ktérym sprzedawane sg preparaty magnezowe, a
ktéra sprowadza sie do tego, ze ten sam albo bardzo podobny towar uzyskuje przewage
u odbiorcow, dzieki swoistej nazwie oraz reklamie produktu i jego opakowaniu, wbrew
temu co twierdzg pozwani, wymaga tym wiekszej ostroznosci przy wprowadzaniu
nowego produktu, aby poprzez wprowadzenie do obrotu bardzo podobnie opakowanego
i nazwanego towaru, nie wprowadzi¢ konsumentow w biad i nie odebrac¢ ich w ten
sposob innemu producentowi. Trafnie wobec tego orzekajgce w sprawie Sgdy uznaty,
ze nastgpito naruszenie art. 10 ustawy o 2zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

i w granicach wskazanych w tym przepisie orzekty o odpowiedzialno$ci pozwanych.

Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 10 ustawy o0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w zwigzku z art. 165 ustawy o wiasnosci przemystowej. Opakowanie
stosowane przez powoda ma wyraznie odrézniajgce je cechy poprzez swoiste
postuzenie sie nazwami o0 znaczeniu ogoélnodostepnym; nie musiato takich cech
nabiera¢ dopiero poprzez odpowiednig reklame. Reklama jedynie utrwalita

w swiadomosci odbiorcow takie nowe oznaczenie.

Bezzasadny jest w tej sytuacji zarzut naruszenia art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej w zw. z art. 22 Konstytucji RP. Znak towarowy, ktérym
postuguje sie powod nie prowadzi do zawlaszczenia nazw o o0gdélnym znaczeniu.
Ochronie podlega tylko swoiste potgczenie tych nazw i umieszczenie ich w specjalnym
otoczeniu graficznym. Postugiwanie sie nazwami ,magnez”’ i ,witamina B” oraz ich
symbolami w innym zestawieniu nie jest zakazane. Nie nastepuje wiec, wbrew temu co
twierdzg skarzacy, zadne zawtaszczenie tych nazw i przez to ograniczenie wolnoSci

gospodarczej lub ochrony praw majgtkowych.

Z podobnych wzgledéw nie mozna uznaé, aby uzywanie przez powoda znaku
towarowego, ktory posiada wyrazne cechy odrézniajgce byto naduzyciem prawa
podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c. Powdd, tworzgc opakowanie nie zawtaszczyt
nazw ,magnez’” i ,witamina B”, a jedynie uzyt ich, w odpowiednim otoczeniu graficznym,

w swoistym potgczeniu dla oznaczenia wytwarzanego przez siebie preparatu



magnezowego. W ten sposéb moze wykorzystywac taki znak towarowy i nie narusza to

zasad wspotzycia spotecznego.

Bezzasadne sg roéwniez zarzuty naruszenia prawa procesowego. Nawet jezeli
Sad Apelacyjny nie odnidst sie do problemu wzorca konsumenta, to nie miato to wptywu
na rozstrzygniecie w rozpoznawanej sprawie. Wzorzec uwaznego i dobrze
poinformowanego konsumenta jest nie tyle wzorcem obowigzujgcym juz w naszym
kraju, a co najwyzej pod wptywem prawa unijnego jest on w fazie ksztattowania sie.
Podobienstwo, szczegdlnie w warstwie fonetycznej i znaczeniowej opakowan powoda i
pozwanych jest tak duze, ze nawet najbardziej uwazny konsument ich nie odrézni.
Zachodzi wiec ryzyko wprowadzenia odbiorcy w btgd. Co do naruszenia art. 479'% § 4
k.p.c., to zauwazyc¢ nalezy, ze pominiecie tego zarzutu nie wptyneto na rozstrzygniecie o

kosztach, gdyz pozwani jako strona przegrywajgca powinni je poniesc.

Zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. jest niedopuszczalny w skardze kasacyjnej, 0
czym jednoznacznie stanowi art. 398% § 3 k.p.c. Zauwazyé takze nalezy, ze w
rozpoznanej sprawie znaczenie ma okolicznosg, iz to powod uzyt swoistego potgczenia
oznaczen ,magnezu” i witaminy Bg przed pozwanymi, a nie czy zrobit to po raz
pierwszy. Wskazane w skardze kasacyjnej niesScistosci w rozumowaniu Sgdu
Apelacyjnego zawarte w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, nie uzasadniajg zarzutu
naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Uzasadnienie to zwiera wskazanie okolicznosci
faktycznych i zawiera oceny prawne; w pelni tez mozliwa jest jego kontrola w

postepowaniu kasacyjnym.

Biorac pod uwage powyzsze wzgledy Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398

k.p.c., orzekt jak w sentencji.



