Sygn. akt [l CSK 710/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 wrzesnia 2013 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Barbara Myszka (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Maria Szulc

SSN Kazimierz Zawada

w sprawie z powoddztwa "C." - Spotki Akcyjnej w likwidacji z siedzibg w J.
przeciwko "[...] P." - Spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w W.
o zapfate,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilngj

w dniu 26 wrzesnia 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowe;j

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt | ACa [...],

oddala skarge kasacyjna.



UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 25 pazdziernika 2011 r. Sgd Okregowy w P. oddalit
powodztwo C. S.A. z siedzibg w J. - w likwidacji przeciwko ,[...] P.” sp. z o.0.
z siedzibg w W. o zasagdzenie kwoty 14 000 000 zt z odsetkami, w tym kwoty
8 000 000 zt z tytutu bezpodstawnie uzyskanych korzysci w zwigzku z naruszeniem
znaku towarowego ,C.”, zarejestrowanego na rzecz powodowej Spotki w dniu
21 kwietnia 2008 r. i potwierdzonego $wiadectwem ochronnym nr [...] i kwoty
6 000 000 zt z tytutu opfaty licencyjnej, ktora bytaby nalezna w razie udzielenia
zgody na korzystanie ztego znaku, oraz o zobowigzanie pozwanej

do opublikowania oswiadczenia o tresci okreslonej we wniosku pozwu.

Sad Okregowy ustalit, ze z poczagtkiem lat dziewiecdziesigtych ubiegtego
wieku [...] K. [...] w C. rozpoczat produkcje i dystrybucje sokéw, herbat mrozonych
oraz Smietanek do kawy pod nazwg ,C.”, a od dnia 2 sierpnia 1994 r. przystugiwato
mu prawo z rejestracji znaku towarowego stowno - graficznego ,C.” dla towarow
z klasy 32, obejmujgcej napoje bezalkoholowe: soki owocowe niekonserwowane
o dtugim okresie przechowywania, soki owocowe zageszczane stodzone
i niskocukrowe, soki wieloowocowe, syropy smakowe i soki zageszczane
do przyrzadzania napojéw, napoje gazowane i niegazowane. W dniu 18 lipca

1995 r. na znak ten zostato udzielone swiadectwo ochronne nr [X].

W dniu 21 kwietnia 1999 r. K. wystgpit do Urzedu Patentowego o rejestracje
znaku towarowego stownego ,C.”. Na skutek zmian restrukturyzacyjnych,
wdniu 1llipca 1999 r. produkcja sokéw i $Smietanek zostata przeniesiona
do powodowej Spotki, ktéra wowczas funkcjonowata pod firmg ,[...]" sp. z o.0.
z siedzibg wJ., w dniu 11 wrzesnia 2000 r. zmienita firme na C. sp. z o.0,,
a z dniem 21 lipca 2004 r. ulegta przeksztatceniu w spotke akcyjng. W tej sytuacji K.
w dniu 1 lipca 1999 r. zawart z K. [...]” umowe cesji, w ktdérej przelat na nig prawo
z rejestracji znaku stowno — graficznego ,,C.”, przystugujgce mu od dnia 2 sierpnia
1994 r., oraz prawo do prawa z rejestracji znaku towarowego ,C.”, zgtoszonego
do rejestracji w dniu 21 kwietnia 1999 r. Na podstawie decyzji Urzedu Patentowego
z dnia 21 kwietnia 2008 r. powodowej Spoice przystuguje prawo ochronne

na znak towarowy stowny ,C.” dla towaréw =z klasy 32, na ktéry zostato



udzielone swiadectwo ochronne nr [...]. Decyzjg z dnia 6 grudnia 2004 r.
Urzad Patentowy dokonat zmian w rejestrze znakow towarowych pod numerem R -

[X.] i jako uprawniong wpisat powodowg Spotke.

Na podstawie decyzji Urzedu Patentowego z dnia 28 kwietnia 2006 r.
pozwana Spoétka, ktdra wprowadzata na polski rynek poprzez sie¢ swoich sklepow
soki owocowe oraz wode zrodlang w opakowaniach z oznaczeniem ,C.”, uzyskata
prawo ochronne na znak towarowy stowno — graficzny ,C. [...]” dla oznaczania

ustug z klasy 35 i 39.

Sad Okregowy stwierdzit, Ze powddce przystugujg prawa ochronne na dwa
znaki: stowny ,C.”, ktorego ochrony dochodzi w niniejszym procesie, i stowno —
graficzny, jednak na swoich produktach powoddka umieszczata wytgcznie znak
stowno — graficzny okreslony w Swiadectwie ochronnym nr [X.]. Z tej przyczyny
przy ocenie stopnia podobienstwa znakéw w rozumieniu art. 296 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U.
z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. — dalej: ,Pr.w.p.”) trzeba uwzgledniaé¢ rowniez
elementy graficzne. Element stowny porownywanych znakow jest zbiezny, gdyz jest
to wyraz skfadajgcy sie z tych samych liter utozonych w tej samej kolejnosci.
Réznica wystepuje natomiast w elemencie graficznym. Wyraz ,C.” jest pisany
innym rodzajem czcionki, w znaku powddki wyrdznia sie pierwsza litera ,C”,
aw znaku pozwanej ostatnia litera ,n”, stylizowana na postac cziowieka
z rozpostartymi ramionami. Poza tym znak pozwanej jest w kolorze biatym
na czerwonym tle, a znak powddki w kolorze z6#to — pomaranczowym i uzupetniony
symbolem medalu, ktérego brak w znaku pozwanej. Odmienna jest tez wielko$¢
i rozmieszczenie znakéw, gdyz znak powoddki byt umieszczany w gornej czesci
opakowania i byt nieporownanie wiekszy niz znak pozwanej, ktory byt umieszczany
w lewym dolnym rogu produktu. Poréwnanie to prowadzi do wniosku, ze znaki

uzywane przez strony nie byty znakami identycznymi.

Nie zostata tez - stwierdzit Sad Okregowy - spetniona druga przestanka
przewidziana w art. 296 ust. 2 Pr.w.p. w postaci ryzyka wprowadzenia odbiorcéw
w btgd. Podobienstwo wystepujgce miedzy znakami nie jest bowiem na tyle duze,

aby mogto wprowadzi¢ przecietnego odbiorce w btad, tym bardziej ze pozwana



sprzedawata produkty ze znakiem ,C.” wytgcznie w sklepach nalezgcych do jej sieci
dystrybucyjnych, apowddka nie wykazata, by jej produkty byty réwniez

sprzedawane w tych sklepach.

Apelacja powddki zostata przez Sad Apelacyjny w [...] oddalona wyrokiem
z dnia 4 kwietnia 2012 r. Sad Apelacyjny zaaprobowat ustalenia faktyczne Sadu
pierwszej instancji i - z pewnymi zastrzezeniami — rowniez ich ocene prawna.
Podkreslit, ze nie mozna zgodzi¢ sie z poglagdem Sadu pierwszej instancji, jakoby
powodka nie korzystata ze znaku stownego ,C.”, zastrzezonego w $wiadectwie
ochronnym nr [...], poniewaz wykorzystywanie znaku towarowego stownego jako
jednego z elementow znaku stowno - graficznego jest rownoczesnym korzystaniem
z obu znakéw. Ze wzgledu na to, ze obie strony uzywaty znakéw ze stowem ,C.”
dla oznaczania identycznych towaréw, rozwazenia wymagata kwestia, czy znak
uzywany przez pozwang i znak stowny zarejestrowany na rzecz powodki byty
znakami identycznymi. Dla stwierdzenia identycznosci znakow towarowych
stownych w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. konieczne jest ustalenie, ze sg
one tozsame zaréwno w warstwie wizualnej, jak ifonetycznej. Strony uzywaty
identycznego stowa ,C.” w jego postaci wizualnej, czyli w zapisie literowym, jednak
zostato ono zaczerpniete z réznych jezykdédw obcych, gdyz powodowa Spoétka
bazowata na jezyku angielskim, a pozwana na jezyku francuskim. W obu jezykach
stowo to oznacza to samo, lecz rézna jest jego wymowa. Rdéznica w brzmieniu
stanowi wystarczajgcg ceche dystynktywng, niepozwalajgca na stwierdzenie
identycznosci, posta¢ brzmieniowa jest bowiem najbardziej charakterystyczng
cechg odrézniajacg. Ocene te wzmacnia okolicznosé, Zze pozwana uzywata
oznaczenia w sklepach funkcjonujgcych pod nazwg ,C.”, w ktérych nie byly
sprzedawane towary oznaczone znakiem zarejestrowanym na rzecz powddki.
Niezaleznie od tego pozwana nie wykazata dochodzonych roszczen co do ich
rozmiarow, w pozwie zgtosita wprawdzie szereg wnioskow dowodowych, ale po ich
oddaleniu postanowieniem z dnia 25 pazdziernika 2011 r. nie zgtosita zastrzezenia

w trybie art. 162 k.p.c.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sgdu Apelacyjnego powodowa Spotka,
powotujgc sie na obie podstawy okreslone w art. 398° § 1 k.p.c., wniosta

o uchylenie zaskarzonego wyroku oraz wyroku Sgdu Okregowego z dnia



20 pazdziernika 2011 r. i przekazanie sprawy temu Sagdowi do ponownego
rozpoznania. Wskazata na naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. przez przyjecie,
ze znak towarowy uzywany przez pozwang hie byt identyczny ze znakiem
zarejestrowanym na rzecz skarzacej, i art. 386 § 4 k.p.c. przez jego
niezastosowanie pomimo uznania, ze Sgd pierwszej instancji nie rozpoznat istoty
sprawy w ramach wiasciwych kryteriow poréwnawczych znakéw towarowych

uzywanych przez strony.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Rozwazania prowadzgce do rozstrzygniecia podniesionych zarzutow, trzeba
rozpoczg¢ od przypomnienia, ze, zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., naruszenie
prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do identycznych towaréw. Ze wzgledu na to, ze spor miedzy stronami
sprowadzat sie do oceny przestanki identycznosci uzywanych znakéw, trzeba

przypomniec przyjmowany w orzecznictwie sposob rozumienia tej przestanki.

Dokonujgc wyktadni pojecia ,znak identyczny” na tle art. 4 ust. 1 lit. ai art. 5
ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majgcej
na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do
znakéw towarowych, 89/104/EWG (Dz.Urz.UE, L 40, s. 1), Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci w wyroku z dnia 20 marca 2003 r., C — 291/00 w sprawie LTJ
Diffusion SA przeciwko Sadas Vertbaudet SA (Zb. orz. 2003, s. | — 2799) stanat na
stanowisku, ze oznaczenie jest identyczne, jezeli stanowi reprodukcje, bez
modyfikacji ani dodatku, wszystkich elementéw stanowigcych znak towarowy i jezeli,
postrzegane jako cato$¢, wykazuje tak nieistotne réznice, ze mogg one pozostac
niedostrzezone przez przecietnego konsumenta. Przyjeta w tym wyroku Scista
interpretacja pojecia identycznosci, pomimo zaistniatej zmiany unormowan,
zachowuje aktualno$¢ w orzecznictwie unijnym, ktére ma znaczenie w zakresie
wyktadni tych samych poje¢ wystepujgcych w przepisach krajowych.
Réwniez w nauce prawa akcentuje sie potrzebe Scistej wyktadni i przyjmuje,

ze identyczno$c¢ jest zachowana tylko wtedy, gdy réznice miedzy porownywanymi



znakami sg nieistotne z punktu widzenia przeciethnego konsumenta; innymi stowy,

jezeli sg dla niego niedostrzegalne.

W niniejszej sprawie spér dotyczy kryteribw oceny, jakie nalezy bra¢ pod
uwage przy poréwnywaniu znakow uzywanych przez strony, skarzgcej przystuguje
bowiem prawo wytgcznego uzywania dwoch znakow towarowych: znaku stowno —
graficznego ,C.” oraz znaku stownego ,C.”, ktory jest koniecznym elementem
pierwszego z wymienionych znakéw. Z kolei pozwanej przystuguje prawo
wytgcznego uzywania znaku stowno - graficznego ,C. [...]”. Znaki stowne sg
postrzegane za pomocg zmystu wzroku i stuchu, aprzy ocenie charakteru
odrozniajgcego  uwzglednieniu podlega takze ich warstwa fonetyczna
i semantyczna. Z kolei znaki graficzne sg percypowane wzrokiem, w zwigzku
z czym wiasciwg ptaszczyzng dla ich porownywania jest podobienstwo wizualne.
Znaki kombinowane sg natomiast potgczeniem elementow obu wspomnianych

znakoéw, niekiedy o roznej sile ich oddziatywania.

Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., Il CSK 300/06 (OSNC
2008, nr 1, poz. 11), stangt na stanowisku, ze przy ocenie naruszenia prawa
ochronnego na stowny znak towarowy istotne znaczenie ma porownanie -
w ptaszczyznie wizualnej - wyrazow uzytych w znaku chronionym oraz w znaku
bezprawnie uzywanym, a nie poréwnanie postaci graficznej obu znakdw.
W uzasadnieniu podkreslit, ze znak towarowy stowny przedstawia sie jako zapis
liter i dlatego przy poréwnaniu chodzi o warstwe stowng ptaszczyzny wizualne;,
a nie o rodzaj uzywanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwotywanie sie do koloru

i grafiki poréownywanych znakow.

Podzielajgc to stanowisko trzeba zgodzi¢ sie z oceng skarzgcej,
ze w warstwie wizualnej znak towarowy stowny, na ktoéry skarzgca uzyskata prawo
ochronne, i bedgcy elementem znaku stowno — graficznego uzywanego przez
pozwang wyraz ,C.” sg identyczne, sktadajg sie bowiem z tych samych liter.
Identyczne jest takze ich znaczenie, gdyz zaréwno w jezyku angielskim,
jak i w jezyku francuskim wyraz ,champion” oznacza ,[...]", ,[...]". Racje ma réwniez
skarzgca podnoszac, ze podkreslana przez Sad Apelacyjny odmiennosc

fonetyczna, zwigzana z wymowg wyrazu ,C.” w jezykach angielskim i francuskim,



nie ma w tym wypadku istotnego znaczenia odrozniajgcego. Podobienstwo
fonetyczne znakow jest wprawdzie funkcjg budowy jezyka i zasad jego wymowy,
dlatego nie moze byC oceniane abstrakcyjnie, jednak przy ocenie identycznosci
znakow nie mozna bra¢ pod uwage sposobdéw wymawiania wyrazu obcego,
stanowigcego znak towarowy, w réznych jezykach. Decydujgce znaczenie ma
bowiem punkt widzenia przecietnego odbiorcy, ktory zazwyczaj nie prowadzi badan
etymologicznych ani nie analizuje prawidtowosci wymowy. Poza tym waga
elementow fonetycznych traci na znaczeniu, jezeli towar sprzedawany jest - jak

w niniejszej sprawie - w sklepach samoobstugowych.

Podzielajgc w tym wzgledzie zasadnos¢ zarzutow skarzgcej trzeba jednak
stwierdzi¢, ze w ostatecznym wyniku zaskarzony wyrok odpowiada prawu,
W niniejszej sprawie bowiem konieczne staje sie zastosowanie odmiennych
kryteribw oceny przestanki identycznosci od tych, ktore sg relewantne w wypadku
porbwnywania znakoéw towarowych jednego rodzaju. Jezeli roszczenh
przewidzianych w art. 296 ust. 1 Pr.w.p. dochodzi - z powotaniem sie na prawo
wylgcznego uzywania znaku towarowego stownego - uprawniony z prawa
ochronnego na znak stowny, ktoremu przystuguje rowniez prawo ochronne na znak
towarowy stowno — graficzny, a znak stowny jest przy tym koniecznym elementem
uzywanego przez niego znaku stowno - graficznego, nie mozna ograniczy¢
identycznosci do znakdéw sktadajgcych sie z tych samych liter i sytuacji zmiany liter
z wielkich na mate lub z matych na wielkie w znakach stownych. Ocena taka nie
bytaby miarodajna, poniewaz sprowadzataby sie do porownania tylko jednego
z elementdw uzywanego przez uprawnionego znaku stowno - graficznego
z jednym z elementéw stowno — graficznego znaku towarowego strony przeciwnej.
Konieczne staje sie w tej sytuacji dokonanie oceny w ujeciu catosciowym,
z uwzglednieniem wszystkich elementéw porownywanych znakow. Oznacza
to potrzebe poroéwnania znakéw uzywanych przez strony nie tylko na ptaszczyznie
fonetycznej i znaczeniowej, ale takze na pfaszczyznie wizualnej. Porownania
takiego dokonat Sad pierwszej instancji, ktéry wskazat na réznice wystepujgca
w elemencie graficznym. Podkreslit, Ze wyraz ,C.” jest pisany innym rodzajem
czcionki, w znaku powddki wyréznia sie pierwsza litera ,C”, a w znaku pozwane;j

ostatnia litera ,n”, stylizowana na posta¢ cztowieka z rozpostartymi ramionami.



Poza tym znak pozwanej jest w kolorze biatym na czerwonym tle, a znak powddki
w kolorze zétto — pomaranczowym i uzupetniony symbolem medalu, ktérego brak w
znaku pozwanej. Odmienna jest tez wielkosS¢ i rozmieszczenie znakoéw, gdyz znak
powodki byt umieszczany w gornej czesci opakowania i byt nieporownanie wiekszy
niz znak pozwanej, ktéry byt umieszczany w lewym dolnym rogu produktu.
Konkludujgc Sad pierwszej instancji doszedt do wniosku, ze znaki uzywane przez
strony nie sg znakami identycznymi. Sgd Apelacyjny nie zakwestionowat rezultatu
tego pordéwnania, zastosowat jedynie odmienne kryteria oceny przestanki
identycznosci. Za pozbawiony racji trzeba uznac¢ w tej sytuacji zarzut naruszenia art.
386 § 4 k.p.c., ktérego skarzgca notabene blizej nie uzasadnita, nie moze by¢

bowiem mowy o nierozpoznaniu przez Sad pierwszej instanciji istoty sprawy.

Trojptaszczyznowa ocena znakdw towarowych uzywanych przez strony
prowadzi do wniosku, ze znaki te istotnie nie mogg by¢ uznane za identyczne
w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. Trzeba zatem stwierdzi¢, ze zaskarzony

wyrok pomimo czesciowo btednego uzasadnienia odpowiada prawu.

Z tych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 39814 k.p.c. oddalit skarge

kasacyjng

aw



