Wyrok z dnia 27 pazdziernika 2004 r., Il CK 410/03

Uzycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym
jest dozwolone, jezeli nie prowadzi do mylacego wrazenia o istnieniu
gospodarczych powigzan pomiedzy uprawnionym ze znaku a uzywajacym go

w tym celu.

Sedzia SN Iwona Koper (przewodniczgcy)
Sedzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
Sedzia SN Gerard Bieniek

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "F.", S.A. z siedzibgw T. i "F.A.", S. A.
z siedzibg w T. przeciwko Stawomirowi B. o zakazanie uzywania znakéw
towarowych i zado$¢uczynienie, po rozpoznaniu na rozprawie w lzbie Cywilnej w
dniu 27 pazdziernika 2004 r. kasacji pozwanego od wyroku Sgdu Apelacyjnego w
Krakowie z dnia 12 marca 2003 r.

uchylit zaskarzony wyrok w pkt 2 i 3 i w tym zakresie przekazat sprawe Sgdowi
Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania, pozostawiajgc temu Sgdowi

rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 marca 2002 r. Sgd Okregowy — Sad Gospodarczy w
Krakowie, uwzgledniajgc powédztwo "F.", S.A. w T. i "F.A.", S.A. w T. zakazat
pozwanemu Stawomirowi B. uzywania znakoéw towarowych "F.", "A.R." i "L." na
budynkach centrali prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na budynkach
oddziatéw i przedstawicielstw oraz punktéw serwisu samochodowego i w
dziatalnosci reklamowej, nakazat opublikowanie w terminie 14 dni od
uprawomocnienia sie wyroku w ogolnopolskich dziennikach ,Gazeta Wyborcza” i
,Rzeczpospolita” oswiadczenia o tresci ,Stawomir B., prowadzacy dziatalnosé
gospodarczg pod nazwg »E.M.F.« z siedzibg w K., informuje konsumentéw, ze

oddziaty i przedstawicielstwa »E.M.F.« nie sg autoryzowanymi punktami sprzedazy



czesci zamiennych do samochodéw marki Fiat, Lancia i Alfa Romeo. W zwigzku z
powyzszym Stawomir B. pragnie przeprosic firmy »F.« S A.wT.i»F.A.« S A.wT.
oraz klientow tych firm za ewentualne zaistniate pomytki” i upowaznit powodowe
spotki do opublikowania tego oswiadczenia na koszt powoda, na wypadek
uchylenia sie przez niego od tego obowigzku. Z dokonanych ustalen wynika, ze
powodowe spoétki prowadzg dziatalnos¢ polegajgcg w szczegdlnosci na produkcji i
sprzedazy samochodow oraz czesci zamiennych. Spéotkom tym przystuguje
wynikajgce z rejestracji prawo do znakéw towarowych stownych i stowno-
graficznych "F.", "A.R." i "L.". Autoryzowane przez powodki punkty sprzedazy i
serwisu oznaczane sg nazwg punktu sprzedazy oraz znakami stowno-graficznymi
"F.","A.R." i "L.", umieszczonymi w linii poziomej nad wejsciem do punktu
sprzedazy, a ponadto znaki te umieszczone sg w witrynach i na odrebnym
postumencie przed wejsciem do budynku.

Pozwany od 1991 r. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg polegajaca na
sprzedazy czesci zamiennych do samochodow "F.", "A.R." i "L.", ale nie jest
sprzedawcg autoryzowanym. Sprzedaje przewaznie czesci nieoryginalne,
nieautoryzowane i nieoznaczone znakami powddek, tansze od oryginatu o 25-40%,
a tylko czes¢ asortymentu stanowig czesci zamienne kupione od autoryzowanych
sprzedawcow. Punkty sprzedazy i punkty serwisowe prowadzone przez pozwanego
oznaczane sg nazwg ,E.M.F.” nad wejsciem do budynku oraz umieszczonymi w
jednej linii poziomej obok lub ponizej tej nazwy znakami "F.", "A.R." i "L.". W
reklamach pozwany okresla sie jako ,generalny importer i dystrybutor czesci
zamiennych do samochodow witoskich”. Sposob postugiwania sie przez pozwanego
znakami towarowymi przystugujgcymi powodkom wprowadza niektorych klientow w
btad co do pochodzenia czesci zamiennych, zwtaszcza ze w punktach sprzedazy
czesci te nie sg eksponowane odrebnie od innych towardw, a takze co do tego, ze
pozwany jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem tych czesci.

W tym stanie faktycznym, w ocenie Sgdu Okregowego, zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz.
17 ze zm. — dalej: "u.z.t."), zgodnie bowiem z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 ze zm.), do stosunkéw powstatych przed jej wejsciem w zycie stosuje sie
przepisy dotychczasowe. Sgd Okregowy uznat, ze postugiwanie sie przez

pozwanego znakami towarowymi powodow wykraczato poza informacyjne uzycie



znaku, a sposob ich eksponowania sugerowat powigzania handlowe z powddkami.
Uzycie znakow towarowych stowno-graficznych takze w reklamach oraz sposéb ich
eksponowania mogto stworzy¢ btedne przekonanie, ze pozwany jest
autoryzowanym dilerem czesci zamiennych, co uzasadnia twierdzenie o naruszeniu
przez niego art. 20 ust. 1 i 2 u.z.t. Ponadto dziatalnos¢ pozwanego jest sprzeczna z
dobrymi obyczajami, wykorzystuje bowiem renome powddek, co stanowi takze czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze
zm. — dalej: "u.z.n.k.").

Na skutek apelacji pozwanego Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia
12 marca 2003 r. zmienit powyzszy wyrok w ten tylko sposéb, ze oddalit powodztwo
w czesci dotyczgcej stownych znakow towarowych, w pozostatym zakresie apelacje
oddalit. Podzielit dokonane w sprawie ustalenia i uznat, ze sposob uzycia znakow
przez pozwanego stwarzat ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarow. W ocenie
tego Sadu, catkowity zakaz postugiwania sie tymi znakami, a zwtaszcza znakami
towarowymi stownymi, uniemozliwia jednak korzystanie z nich nawet w zakresie
dozwolonej dziatalnosci informacyjnej, w tej zatem czesci wyrok Sgdu pierwszej
instancji podlegat zmianie. Wykorzystywanie natomiast znakéw towarowych
stowno-graficznych nie jest, w ocenie Sgdu Apelacyjnego, niezbedne do informacji
o oferowanych towarach.

Wyrok powyzszy w czesci oddalajgcej apelacje zaskarzyt kasacjg pozwany,
zarzucajgc naruszenie art. 19 u.z.t. oraz art. 10 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. i wnoszgc o
uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije: (...)

Skarzgcy zarzucat naruszenie art. 19 u.z.t. przez orzeczenie catkowitego
zakazu uzywania stowno-graficznych znakéw towarowych, takze dla wypetniania
przez nie funkcji informacyjnej, chociaz taki zakaz wykracza poza zakres ochrony
wynikajgcy z rejestracji znaku towarowego, a takze przez uznanie, ze uzywanie
takich znakow narusza prawa powodek, chociaz nie ma bezprawnosci ze wzgledu
na wyczerpanie praw do znaku. Nie moze budzi¢ watpliwosci, ze funkcja znaku
towarowego nie sprowadza sie wytgcznie do odrdzniania towaréw pochodzgcych od

okreslonego producenta od towaréw pochodzgcych od innego producenta. Funkcja



odrdzniajgca jest funkcjg podstawowa, ale nie jedyng; znaki towarowe petnig takze
funkcje informacyjne i reklamowe.

Jak wynika z ustalen, pozwany uzywa znakow towarowych powodek w dwoch
celach: po pierwsze, dla reklamy i informacji o sprzedazy oryginalnych czesci
zamiennych, pochodzgcych od powddek, po drugie, dla reklamy i informacji o tym,
do jakich samochodéw czesci te sg przeznaczone. Ocena, czy i w jakim zakresie
pozwany jest uprawniony do uzywania znakéw w tych celach, nie moze byc¢
dokonana bez uwzglednienia kwestii tzw. wyczerpania prawa z rejestracji znaku
towarowego. W przeciwienstwie do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej, ktéra w art. 155 ust. 2 reguluje te kwestig, ustawa o
znakach towarowych nie mowita nic o ograniczeniu praw wynikajgcych z rejestraciji
znaku towarowego ze wzgledu na wyczerpanie prawa. Doktryna wyksztatcita termin
,wyczerpanie praw” dla uzasadnienia potrzeby zapewnienia swobody cyrkulacji
towarow na rynku. Zgodnie z zasadg wyczerpania praw, pierwsze legalne
wprowadzenie do obrotu oznaczonego znakiem towarowym produktu przez osobe
uprawniong, tj. podmiot prawa z rejestracji albo osobe przez nig upowazniona,
powoduje wygasniecie uprawnienia do ponownego wprowadzania towaru do
obrotu. Oznacza to, ze uprawniony ze znaku towarowego nie moze sie sprzeciwic
dalszemu wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem, jezeli
oczywiscie nastepuje to legalnie.

W doktrynie przyjmowano rowniez, ze osoby wprowadzajgce towar oznaczony
tym znakiem po raz kolejny do obrotu, mogg go reklamowac, uzywajgc do tego celu
tego znaku. Jest to bez watpienia trafne stanowisko, jezeli bowiem legalna jest
dziatalno$¢ polegajgca na kolejnym wprowadzaniu na rynek towaréw oznaczonych
znakiem, czemu uprawniony ze znaku nie moze sie sprzeciwic, to musi by¢ takze
dopuszczona mozliwos¢ postugiwania sie znakiem w celu informowania o towarze i
reklamy. Wyczerpanie praw z rejestracji znaku nie ogranicza sie zatem do funkcji
odrézniajgcej znaku, ale dotyczy takze jego funkcji reklamowej i informacyjnej. Bez
mozliwosci reklamy sprzedawanego towaru przy uzyciu znaku sprzedawca bytby
pozbawiony prawa podawania do publicznej informacji o nim.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci zasada ta
przesgdzona zostata kilkakrotnie, m.in. w orzeczeniu z dnia 4 listopada 1997 r. w
sprawie C-337/95, Parfums Christaian Dior BV przeciwko Evora BV, z

zastrzezeniem, ze sposob reklamowania i informowania o towarze nie moze



szkodzi¢ reputacji znaku chronionego rejestracjg. Z orzecznictwa Trybunatu wynika
takze, na co trafnie powotuje sie skarzgcy, ze wyczerpanie praw ze znaku dotyczy
réwniez takiej sytuacji, w ktorej podmiot prowadzacy legalnie dziatalno$¢
gospodarczg polegajgcg na naprawie samochodéw, reklamuje jg przy uzyciu
znakéw towarowych, jakimi oznaczane sg te samochody (orzeczenie z dnia 23
lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG i BMW Niederland
BV przeciwko Ronald Karel Deenik). Jak wskazat Trybunat, bez umieszczania
znakow w poblizu warsztatu lub w reklamie prowadzgcy warsztat nie mogtby
informowac potencjalnych klientéw, jakie samochody naprawia. Takie zatem
reklamowe i informacyjne uzycie cudzego znaku towarowego jest dozwolone, jezeli
jednak nie prowadzi do mylgcego wrazenia o istnieniu gospodarczych powigzan
pomiedzy uprawnionym ze znaku a uzywajgcym go w celu reklamy i informaciji o
sprzedawanych towarach czy prowadzonej dziatalnosci. Takie uzycie znaku nie
moze sugerowac w szczegolnosci, ze uzywajgcy znaku nalezy do sieci handlowej
lub ustugowej zorganizowanej przez uprawnionego ze znaku.

Jak ustalono, pozwany uzywa znakéw towarowych powddek zaréwno w celu
informacji i reklamy wprowadzonych juz przez nie na rynek czesci zamiennych
oznaczonych tymi znakami, jak i dla informaciji i reklamy dziatalno$ci gospodarczej
polegajgcej na sprzedazy czesci zamiennych do samochodow wtoskich marek.
Przez postugiwanie sie znakami informuje potencjalnych klientéw o tym, do jakich
samochoddw pasujg sprzedawane przez niego czesci. Takie dziatanie moze byc¢
zatem uznane za dozwolone pod warunkiem, ze nie wprowadza klientow w btgd co
do istnienia powigzan gospodarczych i nie szkodzi reputacji znaku. Nie moze byc¢
obecnie kwestionowane, ze sposob postugiwania sie przez pozwanego znakami
powoddek stwarza ryzyko konfuzji odnosnie do tego, ze pozwany nalezy do sieci
handlowej i ustugowej powddek. Pozwany znaki te umieszcza na budynkach swoich
punktéw sprzedazy i serwisu w taki sam lub bardzo podobny sposob jak
autoryzowani dilerzy strony powodowej. Stanowi to nie tylko o naruszeniu praw ze
znaku towarowego w rozumieniu art. 19 u.z.t., ale takze swiadczy o wdzieraniu sie
w klientele strony powodowej i korzystaniu z jej renomy, co wypetnia dyspozycje
deliktu okre$lonego w art. 3 oraz 19 ust. 1 u.z.n.k. Réwniez w reklamach pozwany
eksponuje znaki towarowe w taki sposob, ze sugerujg powigzania gospodarcze ze
strong powodowg, a w punktach sprzedazy oryginalne czesci pomieszane sg z

czesciami innych producentow, co moze szkodzi¢ reputacji znaku. Uznanie zatem



przez Sad Apelacyjny, ze stronie powodowej stuzy ochrona prawna przed tego typu
dziataniami jest uzasadnione.

Mimo to zaskarzony wyrok podlega uchyleniu. Pomijajgc oczywista
niekonsekwencje stanowiska Sgdu Apelacyjnego, ktéry uznat za dopuszczalne
postugiwanie sie stownymi znakami towarowymi powddek, a odmowit tego prawa w
stosunku do znakow stowno-graficznych, chociaz sposob postugiwania sie nimi jest
taki sam, rozwazenia wymaga, czy catkowity zakaz postugiwania sie przez
skarzgcego znakami stowno-graficznymi jest uzasadniony. Nalezy przyznac racje
skarzgcemu, gdy twierdzi, ze Sad drugiej instancji nie rozwazyt konsekwenciji, jakie
dla mozliwosci prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez pozwanego taki zakaz
wywotuje. W sytuacji, w ktorej dziatalnos¢é gospodarcza skarzgcego jest legalna,
wydanie orzeczenia wymaga wywazenia interesow obu stron. Ochrona prawa z
rejestracji znaku przed naruszeniami nie moze siegac tak daleko, by uniemozliwiaé
prowadzong legalnie dziatalno$¢ gospodarczg drugiej strony. Wyjasnienia zatem
wymaga, czy mozliwe jest ograniczenie zakazu uzywania znakow stowno-
graficznych w taki sposdéb, aby — eliminujgc ryzyko wprowadzania klientéw w btad
co do istnienia gospodarczych powigzan miedzy stronami i przejmowania klienteli —
dopusci¢ mozliwo$¢ postugiwania sie nimi dla wypetnienia dozwolonej funkgciji
informacyjnej i reklamowej. Dopiero woéwczas, gdyby okazato sie to niemozliwe,
orzeczenie catkowitego zakazu bytoby uzasadnione.

Wobec powyzszego Sad Najwyzszy orzekt, jak w sentengii (art. 3933 k.p.c.).






