POSTANOWIENIE

Dnia 13 wrzeénia 2012 roku

Sad Apelacyjny w Poznaniu, Wydzial I Cywilny

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy: SSA Mikolaj Tomaszewski (spr.)
Sedziowie: SA Elzbieta Fijalkowska

SA Waldemar Kryslak

po rozpoznaniu w dniu 13 wrzeénia 2012 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powodztwa K. G.

przeciwko (...) spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spolce komandytowej z siedzibq w P.
o zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji

na skutek zazalenia pozwanej

na postanowienie Sagdu Okregowego w Poznaniu
z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. akt: IX GC 417/12
postanawia:

1. oddali¢ zazalenie,

2. rozstrzygniecie o kosztach postepowania zazaleniowego pozostawié orzeczeniu konczqgcemu
postepowanie w sprawie.

SSA E. Fijatkowska SSA M. Tomaszewski SSA W. Kryslak

UZASADNIENIE

Zaskarzonym postanowieniem Sad Okregowy zabezpieczy! roszczenia powoda przeciwko pozwanej spotce poprzez:

a) zajecie znajdujacych sie w posiadaniu pozwanej tubek z klejem blyskawicznym

cyjanoakrylowym oraz opakowan oznaczonych znakiem slowno-graficznym o nastepujacej charakterystyce: wyrazy
(...) umiejscowione jeden pod drugim, pisane czerwong gruba czcionka drukowanymi literami, znajdujaca sie na
z6ktym kwadracie z czerwonym obramowaniem,

b) zajecie znajdujacych sie w posiadaniu pozwanej kartonowych plansz, do ktérych przyczepione sa opakowania
kleju blyskawicznego cyjanoakrylowego, na ktorych to planszach widnieje znak stlowno-graficzny o nastepujacej
charakterystyce: wyrazy (...) umiejscowione jeden pod drugim, pisane z6lta czcionka drukowanymi literami, wyraz
(...)iwyraz (...) pisane grubg czcionka, z podkresleniem wyrazu (...),

¢) ustanowienie zakazu wprowadzania do obrotu przez pozwang klejow blyskawicznych cyjanoakrylowych w
opakowaniach i tubkach oznaczonych znakiem slowno-graficznym o nastepujacej charakterystyce: wyrazy (...)



umiejscowione jeden pod drugim, pisane czerwona gruba czcionka drukowanymi literami, znajdujacg sie na z6ttym
kwadracie z czerwonym obramowaniem,

d) ustanowienie zakazu wprowadzania do obrotu przez pozwana klejow blyskawicznych cyjanoakrylowych przy uzyciu
kartonowych plansz do ktérych przyczepione sa opakowania kleju blyskawicznego cyjanoakrylowego, na ktorych to
planszach widnieje znak slowno-graficzny o nastepujacej charakterystyce: wyrazy (...) umiejscowione jeden pod
drugim, pisane z6ta czcionka drukowanymi literami, wyraz (...) i wyraz (...) pisane gruba czcionka, z podkresleniem
wyrazu (...),

w pozostalym zakresie wniosek oddalajac.

W motywach rozstrzygniecia Sad Okregowy wyjasnil, ze pow6d uprawdopodobnit zar6wno istnienie roszczenia,
ktorego zabezpieczenia sie domaga, jak tez interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wykazal bowiem pismami
z Urzedu Patentowego z dnia 17 marca 2005 roku oraz odpisami $§wiadectw ochronnych, ze przystuguje mu prawo
ochronne do znakéw towarowych stowno-graficznych, zarejestrowanych pod numerem R-(...) oraz (...), ktore skladajg
sie z wyrazéw (...), ulozonych jeden pod drugim. Prawo z rejestracji tych znakoéw towarowych trwa od 7 wrzesnia
1995 roku i zostalo przedluzone do dnia 7 wrze$nia 2015 roku. Uprawdopodobnil nadto, ze podmiot, ktéremu
udzielil licencji, wprowadzil do obrotu na terenie Polski klej blyskawiczny, do ktérego oznaczenia uzywa w/w znakéw
towarowych, za§ pozwana wprowadzila do sprzedazy na terenie Polski klej blyskawiczny, ktéry zostal oznaczony
slowami umieszczonymi pod soba (...).

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie ustalen Sad Okregowy uznal, Zze pozwana postuguje sie oznaczeniami
podobnymi do znakéw towarowych, na ktore powodowi udzielono prawa ochronnego, przy czym podobienstwo to
osiagnelo stopien, ktory stwarza ryzyko wprowadzenia odbiorcow produktéw w blad co do tego, ze sa to oznaczenia,
na ktére powodowi przysluguje prawo ochronne ze znaku towarowego. Podkreslit nadto, iz strony niniejszego
postepowania sprzedaja ten sam produkt — klej blyskawiczny cyjanoakrylowy, za$ znaki towarowe, jakimi oznaczone
sa te produkty, wykazuja podobienstwo wizualne, fonetyczne i koncepcyjne, co wynika z uzycia tych samych stow
(...) i (...), ustawienia tych slow ,jedno pod drugim”, uzycia drukowanej pogrubionej czcionki, nieznacznego
wyeksponowania stowa (...) (poprzez uzycie wiekszej czcionki), a w przypadku znaku towarowego nr R-(...) — uzycia
tego samego koloru czcionki, na tym samym tle, z tym samym obramowaniem. R6znice w zakresie koloru tla i czcionki
s3, zdaniem Sadu I instancji, nieistotne. Calo$ciowe wrazenie, biorgc pod uwage model przecietnego konsumenta,
pozostaje takie samo.

W konsekwencji Sad Okregowy uznal, ze powod uprawdopodobnil swoje roszczenie sformulowane w oparciu o art.
296 ust. 1 prawa wlasno$ci przemyslowej (dalej: p.w.p.).

W zakresie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia Sad I instancji wskazal, Ze brak zabezpieczenia w niniejszej
sprawie spowodowalby faktyczne skrocenie okresu zagwarantowanej ustawowo ochrony, ktére bytoby nieodwracalne.

Zazalenie na powyzsze postanowienie zlozyla pozwana spoélka, zaskarzajac je w calo$ci i wnoszac o jego uchylenie
oraz o zasadzenie od uprawnionego na swojg rzecz kosztow niniejszego postepowania, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego w wysokosci czterokrotnos$ci stawki minimalnej. Zdaniem skarzacej stosowane przez powoda oznaczenie
stanowi nazwe rodzajowa, tym samym analizowane znaki towarowe nie maja zdolno$ci odrézniajacej. Tym samym
informuja one odbiorce jedynie o nazwie rodzajowej, nie zawieraja natomiast informacji o pochodzeniu tak
oznaczonych towaréw z jednego i tego samego Zrédla w znaczeniu przyjetym przez przepisy p.w.p. Zarzucila rowniez,
ze podczas badania stopnia podobienstwa poréwnywanych znakéw Sad I instancji przyjal za przedmiot oceny jedynie
cze$é ze stow uzytych w oznaczeniu stosowanym przez obowigzanego, pomijajac tym samym istotne roznice pomiedzy
poréwnywanymi oznaczeniami. Wskazala wreszcie, ze znaki towarowe, z rejestracji ktérych uprawniony wywodzi
swoje prawa ochronne, naruszaja prawa podmiotu trzeciego z wczeéniejszej rejestracji znaku towarowego, co samo
przez sie pozbawia uprawnionego podstaw do powolywania sie na te prawa ochronne.



Powo6d w odpowiedzi na zazalenie wniosl o jego odrzucenie, a ewentualnie o oddalenie oraz o zasadzenie od pozwanego
na swoja rzecz kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Zazalenie pozwanej nie zastugiwalo na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny podziela stanowisko Sadu I instancji, iz skarzacy uprawdopodobnil zaréwno swoje roszczenie, jak tez
interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Okolicznos$cia bezsporng jest, iz powodowi przystuguja prawa ochronne na znaki towarowe o nr.: (...) oraz (...).
Uprawniony wykazal przy tym odpowiednimi dokumentami, czym charakteryzujg sie w/w znaki towarowe, co
szczegdltowo wyjasnil Sad Okregowy. W $wietle zaoferowanego materialu dowodowego nie ulega zatem watpliwosci,
ze przedmiotem ochrony sa znaki towarowe stlowno-graficzne, shuzace do oznaczania klejow przemystowych, ktorych
glownym elementem jest napis (...), gdzie wyrazy sa pisane jeden pod drugim, przy czym stowo (...) jest
wyszczegoblnione wieksza czcionka.

W $wietle zaoferowanego przez powoda materialu dowodowego nie budzi réwniez watpliwosci fakt, Ze pozwana
wprowadza do obrotu w Polsce Kkleje cyjanoakrylowe, oznaczone znakami stowno-graficznymi, ktérych elementem
jest oznaczenie stowne (...), poprzedzone slowem (...), gdzie zaréwno grafika, jak tez kolorystyka jest podobna do
zarejestrowanych znakow towarowych powoda.

Z treéci pozwu wynika, ze uprawniony wywodzi swoje roszczenie z tresci art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w zw. z przepisami
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podnoszac, ze pozwana wprowadza do obrotu identyczne towary
oznaczone podobnymi znakami do zarejestrowanych znakéw towarowych, przez co narusza przystugujace powodowi
prawa ochronne, jak tez korzysta z wypracowanej przez niego renomy. Zdaniem Sadu Apelacyjnego roszczenie to
zostalo uprawdopodobnione.

Nie ulega watpliwo$ci, ze ocena podobiefistwa znakéw powinna opierac sie na ich zgodno$ci graficznej, fonetycznej
oraz znaczeniowej. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okres$lonego kregu odbiorcow,
s3 one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku aspektach. W przypadku znaku towarowego stowno-
graficznego o podobienstwie mozna moéowié tylko wowcezas, gdy oznaczenie jest zbiezne lub jedynie nieznacznie
rozni sie od stow stanowiacych dominujacy lub pierwszoplanowy element znaku i jest uzywane w takim samym lub
podobnym zapisie graficznym jak znak towarowy (zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 lipca 2005 roku, sygn. akt: ,
OSNC 2006/6/1 05). Zgodnie z przyjetym w orzecznictwie stanowiskiem ocena znakoéw towarowych musi skupiac sie
na podobienstwach znakéw, a nie na réznicach (zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8 kwietnia 2003 roku, sygn. akt: ,
OSP 2004/5/61). W orzecznictwie Sagdu Najwyzszego ugruntowane jest takze stanowisko, ze znak towarowy powinien
by¢ oceniany jako calo$é¢ i nie mozna oceny ograniczaé¢ do poszczegdlnych jego elementéw (por. przykladowo wyrok
z 1 marca 1999 roku, sygn. akt: , OSNAP 2000, nr 1, poz. 2). Podobnie, przedmiotem oceny musi by¢ naruszajace
oznaczenie jako calo$c.

Przekladajac powyzsze rozwazania na grunt niniejszej sprawy wskaza¢ nalezy, iz wbrew zarzutom zazalenia nie
popehil bledu Sad I instancji przypisujac decydujace znaczenie ogélnemu wrazeniu, jakie na pierwszy rzut oka odnosi
odbiorca, wynikajacemu z identycznos$ci napiséw (...) oraz podobienstw kolorow i ksztaltu uzytej grafiki na oznaczeniu
pozwanej i powoda. Nie sposob przy tym nie zauwazy¢, iz znaki stowno-graficzne o zblizonym ksztalcie i wielkoSci sa
umieszczane na opakowaniach produktéw tego samego rodzaju (klej cyjanoakrylowy), przy czym produkty te maja
taka sama forme opakowan (tubka). Za uznaniem istnienia podobienstwa oznaczenia pozwanej do znaku towarowego
stowno-graficznego powoda przemawia zatem okoliczno$é, ze oznaczenie (...) jedynie nieznacznie r6zni sie od stow
i grafiki, stanowiacej dominujacy i pierwszoplanowy element w znaku towarowym powoda oraz jest uzywane w
nieznacznie réznigcym sie od zarejestrowanych znakéw towarowych zapisie graficznym.



Niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w btad co do pochodzenia produktu, na ktérym zostalo umieszczone
sporne oznaczenie jest o tyle wieksze, ze produkt pozwanej jest skierowany do grupy odbiorcow stanowiacych
klientele powoda. W istocie sg to towary tego samego rodzaju (j. kleje), ktére odbiorca znajduje w tym samym
otoczeniu sklepowym. Nabywca towaréw rzadko ma mozliwosé bezposéredniego poréwnywania znakéw i nie dokonuje
szczegbdlowych analiz kroju czy koloru czcionki, a zatem mozna na obecnym etapie postepowania stwierdzic, ze istnieje
ryzyko pomylenia obydwu produktow.

Bez znaczenia dla postepowania zabezpieczajacego pozostaja natomiast zarzuty dotyczace w ogbdle mozliwos$ci
zarejestrowana znaku slowno-graficznego (...), zwlaszcza ze rejestracja tego oznaczenia juz nastgpila. Ze
zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego nie wynika natomiast, by decyzja w przedmiocie rejestracji znakow
towarowych zostala uchylona ani tez by postepowanie w tym przedmiocie bylo juz w toku. Nie mogly tez zostaé
uwzglednione zarzuty dotyczace ewentualnej wezes$niejszej rejestracji ,niemalze identycznego” znaku towarowego na
rzecz podmiotu trzeciego i to w (...) Urzedzie Wlasnosci Intelektualnej. Nie sposoéb bowiem na tej podstawie uznac
nawet tego, by zastrzezenie tego znaku bylo skuteczne na terenie Polski.

Rowniez w zakresie uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia Sad Apelacyjny w pelni
podziela argumentacje Sadu Okregowego, przyjmujac ja tym samym za podstawe wlasnego rozstrzygniecia, zwlaszcza,
ze w zazaleniu pozwana nie podjela z nia Zzadnej polemiki.

Majac na uwadze powyzsze Sad Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. wzw. z art. 397 § 11 2 k.p.c., oddalil zazalenie
pozwanej jako nieuzasadnione — pkt 1 postanowienia.

Z uwagi na treS¢ art. 745 § 1 k.p.c. rozstrzygniecie o kosztach postepowania zabezpieczajacego pozostawiono
orzeczeniu konczacemu postepowanie w sprawie.

SSA E. Fijatkowska SSA M. Tomaszewski SSA W. Kryslak



