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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2006 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :

SSN Marek Sychowicz (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Barbara Myszka

SSN Dariusz Zawistowski
Protokolant lwona Budzik

w sprawie z powodztwa K. G.

przeciwko Biuru Handlu Zagranicznego "I." sp. z 0.0. w K.

0 nakazanie zaprzestania naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego
oraz zakazanie czyndw nieuczciwej konkurenciji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilne;j

w dniu 30 marca 2006 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 20 lipca 2005 r.,

oddala skarge kasacyjna;
zasadza od strony pozwanej na rzecz powoda kwote 1.200 (jeden
tysiac dwiescie) zlotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania

kasacyjnego.



Uzasadnienie

Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 20 lipca 2005 r. oddalit apelacje pozwanego
Biura [...] od wyroku Sgdu Okregowego w K. z dnia 13 grudnia 2004 r., ktérym Sad
ten |. zakazat pozwanemu uzywania oznaczenia ,S. G.” lub innego podobnego do
znaku towarowego przystugujacego powodowi K. G., do oznaczenia kleju
produkowanego badz wprowadzanego do obrotu, Il. zakazat pozwanemu
wprowadzania do obrotu wszelkich klejow w opakowaniach zawierajgcych
oznaczenie ,S. G.” lub inne podobne, w tym przy uzyciu kartonowych barwnych
plansz zawierajgcych takie oznaczenie, stuzgcych do ekspozycji wyrobow w
punkcie sprzedazy i sprzedazy tych wyrobow, Ill. nakazat pozwanemu zniszczenie
wszelkich opakowan dla kleju produkowanego lub wprowadzanego do obrotu przez
niego, znajdujgcych sie w jego posiadaniu, zawierajgcych oznaczenie ,S. G.”, w
tym takze kartonowych plansz zawierajgcych takie oznaczenie, stuzgcych do
ekspozycji wyrobdw w punkcie sprzedazy i sprzedazy tych wyrobéw a takze
wszelkich innych opakowan, w ktérych posiadanie pozwany wejdzie, IV. zakazat
pozwanemu prowadzenia reklamy klejow oznaczonych jako ,S. G.” i postugiwania
sie przez niego jakimikolwiek materiatami reklamowymi zawierajgcymi to
oznaczenie lub do niego podobne, zwigzanych z produkcjg lub wprowadzaniem do
obrotu jakichkolwiek klejéw oraz nakazat zniszczenie takich materiatéw, V. nakazat
pozwanemu jednokrotne zamieszczenie w gazetach ,Rzeczpospolita” i ,Gazeta
Wyborcza” oswiadczenia zawierajgcego ubolewanie z powodu faktu, ze dla
oznaczenia produktu — btyskawicznego kleju uzywat oznaczenia podobnego do
znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda oraz wprowadzat na rynek
towary w opakowaniach podobnych do opakowan kleju ,S. G.”, produkowanego
przez powoda, czym naruszyt zakaz nieuczciwej konkurencji. Dalej idgce

powodztwo Sgd Okregowy oddalit.

Sad pierwszej instancji ustalit, ze od 1991 r. powdd w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wprowadza do obrotu produkowany przez siebie klej
szybkoschngcy o nazwie ,S. G”. Klej ten otrzymat atest Panstwowego Zaktadu

Higieny. Prowadzone kampanie reklamowe w mediach, a takze udziat powoda w



Miedzynarodowych Targach Poznanskich oraz Targach Artykutow Konsumpcyjnych
w latach 1994-1996 stuzyty spopularyzowaniu produktu i ugruntowaniu jego pozycji
na rynku. W dniu 7 wrzesnia 1995 r. Urzad Patentowy zarejestrowat na rzecz
powoda, jako prowadzgcego dziatalno§¢ gospodarczg podnazwg ,G.”
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo-Ustugowe, znak towarowy ,S. G.” dla
towarow takich jak: kleje do celow przemystowych, kleje inne niz do papieru lub
uzytku domowego, zwtaszcza do naprawy sttuczonych przedmiotow i do obuwia,
kleje do przymocowania sztucznych wioséw i paznokci, kleje do materiatéw
piSmiennych, uzytku domowego, papieru. Znak ten ma posta¢ kompozycji stowno-
graficznej. Napis wykonany literami drukowanymi jest koloru cytrynowego z
podkresleniami. Umieszczony jest na planszy koloru czarnego. Wyraz ,S.” znajduje
sie nad wyrazem ,G”. Powdd udzielit licencji na uzywanie znaku towarowego ,S.
G.” jedynie Spétce z o.0. ,T.” W sierpniu 2003 r. pojawit sie w sprzedazy produkt
pozwanego, takze klej, oznaczony jako ,s. G”. W oznaczeniu tym wyraz ,s.”
znajduje sie nad wyrazem ,G”. Elementy te wykonane sg w kolorze biatym
i umieszczone na niebieskim tle. Na towarach pozwanego jest ponadto
zamieszczona nazwa ,U.”, bedgca zarejestrowanym na rzecz pozwanego znakiem

towarowym i dodatkowa informacja ,btyskawiczny super klej”.

Dokonujgc poréwnania oznaczenia przez pozwanego produkowanego
przez niego kleju ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda, Sad
Okregowy uznat, ze sg one podobne. Ich elementy stowne, sg bowiem identyczne,
mocno wyeksponowane (dominujgce), a efekt zostat osiggniety dzieki
kontrastujgcym  kolorom. W  plaszczyznie fonetycznej sg identyczne,
a w ptaszczyznie znaczeniowej oznaczajg klej najlepszy, nadzwyczajny. Wedtug
Sgdu Okregowego podobienstwo, wynikajgce z poréwnania ich jako catosci,
stwarza niebezpieczehstwo wprowadzenia w btgd odbiorcéw co do pochodzenia
towaréw, co uzasadnia uwzglednienie powodztwa na podstawie art. 19 w zw.
z art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5,

poz. 17 ze zm.).

Sad Okregowy ustalit ponadto, ze zbiorcze opakowania kartonowe klejow
produkowanych przez strony, ze wzgledu na umieszczenie napisu (,S. G.” i ,s. G.”),

koloru czcionek, tta rysunku i uktadu elementow stowno-graficznych, sg w



ptaszczyznie wizualnej podobne do siebie. Umieszczone na nich nazwy produktu w
ptaszczyznie znaczeniowej i stownej rowniez sg podobne a informacje o cechach

produktu i jego zastosowaniu sg identyczne.

Skoro pozwany wprowadzit do obrotu klej btyskawiczny o nazwie tozsamej
znazwg kleju produkowanego przez powoda i uzyt bardzo podobnych
do uzywanych przez powoda tubek metalowych oraz opakowan z podobng szatg
graficzng, to dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst.
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej — ,u.z.n.k.”), co takze

uzasadnia uwzglednienie powddztwa.

Dalej idgce zadania objete powodztwem zostaty oddalone wobec
odstgpienia od nich przez powoda i oswiadczenia pozwanego, ze zaniechat
oznaczania swych produktéw nazwg ,S. G.”, nie wprowadza juz do obrotu kleju z
takim oznaczeniem, nie posiada opakowan z tym oznaczeniem i nie prowadzi
reklamy postugujac sie wymieniong nazwg. Oswiadczenie to Sgd Okregowy uznat

za przyznanie zasadnosci zgdan pozwu.

Sad Apelacyjny zaakceptowat ustalenia poczynione w sprawie przez Sad
pierwszej instancji i przyjat je za wtasne. Uznat jednakze, ze ze wzgledu na czas
naruszenia przez pozwanego przystugujgcego powodowi prawa ochronnego
na znak towarowy, w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, ale przepisy ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 ze zm.; dalej — ,p.w.p.”). Analizujgc okolicznosci faktyczne sprawy
odniost sie do przepisu art. 156 ust. 112 p.w.p. i stangt na stanowisku, ze zgdanie
powoda ochrony ze wzgledu na naruszenie przystugujgcego mu prawa ochronnego
na znak towarowy ma swg podstawe w art. 296 ust. 2 p.w.p. w brzmieniu nadanym
ustawg z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286). Sad
Apelacyjny stwierdzit, ze w sprawie zachodzi zbieg norm i uwzglednienie
powddztwa uzasadnia takze art. 10 u.z.n.k. O wprowadzeniu klientéw w btad,

stanowigcym o czynie nieuczciwej konkurencji, swiadczy catoksztait okolicznosci



dotyczacych oznaczenia towaru, a zatem takze forma opakowania wraz z jego

grafikg, zastosowang kolorystykg i dodatkowymi elementami opisowymi.

Wyrok wymieniony na wstepie zaskarzyt w catosci pozwany skargg
kasacyjng. Podstawe skargi stanowi naruszenie prawa materialnego: art. 156 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. przez btedng ich wyktadnie oraz naruszenie
przepisu postepowania art. 233 k.p.c. przez przekroczenie granic swobodnej oceny
dowoddw. Skarzgcy wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku oraz wyroku Sgdu
pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sadowi Okregowemu do ponownego

rozpoznania.

Powdd wnidst o odrzucenie skargi kasacyjnej, wzglednie odmowe przyjecia

jej do rozpoznania albo oddalenie skargi.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Stosownie do art. 398° § 1 k.p.c. podstawg skargi kasacyjnej nie moga by¢
zarzuty dotyczgce ustalenia faktow lub oceny dowoddw. Artykut 233 k.p.c. dotyczy
oceny dowodow. Zarzut naruszenia tego przepisu nie moze zatem stanowic
podstawy skargi kasacyjnej. Podstawa skargi kasacyjnej wniesionej
przez pozwanego, ktorg jest zarzut naruszenia art. 233 k.p.c., uchyla sie zatem

od rozpoznania przez Sad Najwyzszy.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego wyraznie
nie wyodrebniono uzasadnienia zarzutdw naruszenia prawa materialnego
od uzasadnienia zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. Dla wsparcia argumentacji tego
uzasadnienia powotano sie przy tym na okolicznosci faktyczne, ktore wprawdzie
bylty wskazywane w dotychczasowym postepowaniu ale — co wynika
z uzasadnienia tego wyroku — nie zostaty objete ustaleniami stanowigcymi
podstawe zaskarzonego wyroku, np. co do postugiwania sie stowem ,superglue”
przez producentoéw klejow na rynku europejskim, znaczenia stowa ,s.” wediug
stownika Merrim-Webster czy opisu patentowego USA nr [...]. Sgd Najwyzszy jest
zwigzany ustaleniami faktycznymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego wyroku
(art. 398" § 2 k.p.c.). Przy ocenie zasadnosci zarzutu naruszenia prawa

materialnego przez wyrok zaskarzony rozpoznawang skargg kasacyjng nie mogty



zatem byC wziete pod uwage wszystkie te okolicznosci faktyczne, ktére nie

stanowity podstawy tego wyroku a zostaty powotane w uzasadnieniu skargi.

Bezposrednig podstawg uwzglednienia przez Sgd Apelacyjny powodztwa
w zakresie dotyczgcym roszczen zwigzanych z naruszeniem przystugujgcego
powodowi prawa ochronnego na znak towarowy sg przepisy art. 296 ust. 1i 2 pkt 2
p.w.p. W brzmieniu nadanym ustawg z dnia 23 stycznia 2004 r. Skarga kasacyjna
jednakze nie zarzuca naruszenia tych przepisow, co wyklucza badanie ich
ewentualnego naruszenia przez Sad Najwyzszy. Bezprawno$¢ uzywania w obrocie
gospodarczym znaku towarowego, ktéra stosownie do wymienionych przepiséw
rodzi odpowiedzialnos¢ osoby uzywajgcej znak towarowy, jest jednakze wytgczona
m.in. w sytuacji objetej hipotezg art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 p.w.p. Zarzut
skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego naruszenia tych przepisow, jako
powodujgcy uznanie, ze dziatanie pozwanego nie byto bezprawne, ma wiec

znaczenie dla wyniku sprawy.

Podstawg skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego w zakresie
rozstrzygniecia stwierdzajgcego naruszenie przystugujgcego powodowi prawa
ochronnego na znak towarowy skarzgcy uczynit jedynie naruszenie art. 156 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 p.w.p. W tej sytuacji uchyla sie od rozwazania przez Sgd Najwyzszy
szeroko potraktowana w uzasadnieniu skargi kasacyjnej kwestia posiadania
przez znak towarowy zarejestrowany na rzecz powoda zdolnosci odrdzniajgce;.
Przepis art. 156 p.w.p. zaktada bowiem istnienie prawa ochronnego na znak
towarowy, ktérego - jak trafnie stwierdzit Sad Apelacyjny — udzielenie
uwarunkowane jest posiadaniem przez znak towarowy zdolnosci odrézniajgce;.
Przystugiwanie powodowi prawa ochronnego na znak towarowy przesgdza zas
decyzja Urzedu Patentowego w przedmiocie rejestracji znaku towarowego. Artykut
156 p.w.p. wylgcza jedynie prawo uprawnionego z rejestracji znaku towarowego
zakazywania uzywania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk (ust. 1 pkt 1)
lub okre$lonych oznaczen (ust. 1 pkt 2-4) i to tylko wéwczas, gdy ich uzywanie
spetnia warunki przewidziane w ust. 2. Rozpoznanie przez Sgd Najwyzszy zarzutu
skargi kasacyjnej naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p. mogto zatem
sprowadzaé sie tylko do problematyki objetej hipotezg tych przepiséw (art. 3983
§ 1 zd. pierwsze k.p.c.).



Trafnie Sad Apelacyjny przyjat, ze uzywanie przez pozwanego
dla oznaczenia produkowanego przez niego kleju nazwy ,s. g.” wskazywato
wprawdzie na rodzaj produktu (ang. G. — klej) i jego charakterystyczng ceche
(super tj. doskonaty, pierwszorzedny, wspaniaty). Jednakze o ile stowo ,s.” ma
obecnie w jezyku polskim okreslone, jednoznaczne znaczenie, o tyle ,g.” nie jest
stowem polskim i mimo coraz szerszej znajomosci jezyka angielskiego
przeciethnemu nabywcy nie musi kojarzy¢ sie z klejem. Ustalenia faktyczne
stanowigce podstawe zaskarzonego wyroku wskazujg ponadto, ze wbrew
twierdzeniom skarzgcego, stowa ,s. g.” (,S.”) nie sg na polskim obszarze
jezykowym, tak w jezyku technicznym jak i potocznym, powszechnie rozumiane
jako nazwa kleju cyjanoakrylowego, szybkowigzgcego, szybkoschngcego.
Prawidiowo zatem Sad Apelacyjny stwierdzit, ze nie mozna uznaé, iz uzywanie
przez pozwanego stéw ,s. g.” dla oznaczenia produkowanego przez niego i
wprowadzanego do obrotu kleju odpowiadato usprawiedliwionym potrzebom
nabywcow. Potwierdzeniem tej konstatacji, jak rowniez argumentem
przemawiajgcym za tym, ze oznaczenie produkowanego przez pozwanego kleju nie
wymagato postuzenia sie stowami ,s. g.”, a zatem iz uzycie takiego oznaczenia nie
odpowiada jego usprawiedliwionym potrzebom, jest fakt uznania przez samego
pozwanego za potrzebne umieszczenie na produkowanym towarze, obok

oznaczenia ,s. g.”, informaciji, ze jest to ,btyskawiczny super klej”.

Nie mozna tez uznac, ze w sytuacji, gdy innemu podmiotowi przystugiwato
prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony m.in. dla klejow, elementem
dominujgcym ktérego to znaku sg stowa ,s. g.”, postugiwanie sie przez pozwanego
dla oznaczenia produkowanego przez siebie kleju oznaczeniem ,s. g.” byto zgodne

z uczciwymi praktykami obowigzujgcymi w obrocie gospodarczym.

Podstawa skargi kasacyjnej, ktorg jest naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 2

p.w.p. przez btedng wyktadnie, jest zatem niezasadna.

Wedlug ustalen faktycznych stanowigcych podstawe zaskarzonego wyroku,
porownanie oznaczen produkowanego przez strony i wprowadzanego do obrotu
tego samego rodzaju kleju, prowadzi do stwierdzenia podobienstwa tych oznaczen.

Ponadto zbiorcze opakowania kartonowe klejow produkowanych przez strony sg



w ptaszczyznie wizualnej podobne do siebie, a umieszczone na nich nazwy
produktu co do ich warstwy znaczeniowej i stownej réwniez sg podobne,
a informacje o cechach produktu i jego zastosowaniu sg identyczne. Podobienstwo
oznaczen kleju i opakowan, w ktorych wprowadzany byt on do obrotu, swiadczg
0 mozliwosci wprowadzenia klientow w btagd co do pochodzenia towaru. Poza tym
jest poza sporem, ze to powdd jako pierwszy oznaczat produkowany przez siebie
klej nazwg ,s. g.” i wprowadzat go do obrotu w opakowaniach, do ktérych podobne
sg opakowania zastosowane poézniej przez pozwanego do wytwarzanego przez
niego kleju. W Swietle przytoczonych ustalen faktycznych nie budzi zastrzezenia
prawidtowos¢ zastosowania przez Sad Apelacyjny art. 10 ust. 1 i 2 u.z.t. Wbrew
zarzutowi skarzgcego nie mozna dopatrzy¢ sie naruszenia przez ten Sad

wskazanych przepiséw przez btedng ich wykfadnie.

Z przytoczonych wzgledéw Sad Najwyzszy na podstawie art. 398 oddalit
skarge kasacyjng i na podstawie art. 108 § 1 wzw. z art. 98 § 1i 3 i art. 99 k.p.c.

postanowit o kosztach postepowania kasacyjnego.

jc



