Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Ill CK 580/03

Rzecznik patentowy moze by¢ petnomocnikiem w postepowaniu
sadowym, ktérego przedmiotem jest roszczenie wynikajgce ze zwalczania
nieuczciwej konkurencji w zakresie, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 29, poz. 509 ze

zm.).

Sedzia SN Mirostawa Wysocka (przewodniczgcy)
Sedzia SN Henryk Pietrzkowski (sprawozdawca)
Sedzia SN Hubert Wrzeszcz

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "E.P. - G., R., S., Z." sp.j. w K.
przeciwko Przedsiebiorstwu "W." — Maciej W., Tomasz M. i Radostaw M. — sp.j. w
K. o nakazanie i zaptate, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 16
listopada 2004 r. kasacji strony pozwanej od wyroku Sgadu Apelacyjnego w
Krakowie z dnia 8 kwietnia 2003 r.

oddalit kasacje i zasgdzit od strony pozwanej na rzecz strony powodowej

kwote 1200 zt tytutem zwrotu kosztow postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sad Okregowy — Sgd Gospodarczy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 listopada
2002 r. zakazat pozwanym stosowania czynow nieuczciwej konkurencji
polegajgcych na umieszczaniu na naklejce, etykiecie listew do glazury MPROFIL
oznaczen, symboli, nazw, do ktdrych pozwani nie mieli prawa, tj. oznaczenia ® dla
znakéw towarowych niezarejestrowanych, informaciji o tresci ,zaostrz. UPRPU
111967, oznaczenia o tresci ,zgodne z kolorem MAPEI”, na umieszczaniu na
dowolnych nosnikach informacji oznaczen symboli, wizerunku, nazw znakow
towarowych ,Mapei”, ktére mogtyby wprowadzac odbiorcéw w btgd co do
pochodzenia wyrobdéw produkowanych przez pozwanych, a takze niezgodnej z

prawem, dobrymi obyczajami oraz wprowadzajgcej klientéw w btad reklamie



wizualnej, przejawiajgcej sie w dostarczonych na widok publiczny w hurtowniach i
sklepach — tablic, wywieszek, katalogow, ulotek, reklam i tym podobnych
materiatéw, uzywajgc symbolu ® przy niezarejestrowanych znakach towarowych
MPROFIL, ULTRACOLOR, MAPESIL.

Sad nakazat takze pozwanym usuniecie wszystkich reklam opisanych w
sentencji wyroku — w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,
usuniecie z obrotu gospodarczego w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie
wyroku listew wykonczeniowych do glazury MPROFIL, ktére oznaczone sg w
sposbb opisany w sentencji wyroku oraz opublikowanie w prasie oswiadczenia o
tresci: "Radostaw M., Maciej W., Tomasz M. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczag
w formie spotki cywilnej pod nazwg W. spotka cywilna z siedzibg w K. 40-834, ul. D.
nr 39A przepraszajg wspolnikow spotki »E.P.« — spétka jawna z siedzibg 30-741 K.,
ul. N.D. nr 10 B3 i jej klientéw za to, ze stosujgc praktyki nieuczciwej konkurenciji,
niewtasciwe, w sprzecznosci z przepisami prawa i dobrymi obyczajami kupieckimi,
oznaczali wyroby pn. »Listwa do glazury MPROFIL« oraz prowadzili reklame tych
wyrobow z uzyciem oznaczen, symboli, wizerunkéw znakow towarowych, do
ktérych nie mieli praw".

Sad nakazat opublikowanie powyzszego oswiadczenia w dziennikach
.Rzeczpospolita” i ,Gazeta Wyborcza” w edycji sobotniej ogdlnopolskiej przez
cztery kolejne tygodnie, a w razie niewykonania tego obowigzku we wskazanym
terminie, upowaznit powodow do ich wykonania na koszt pozwanych, a ponadto
zasagdzit od pozwanych na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie 10 000 zt oraz
na rzecz Zamku Krolewskiego na Wawelu 20 000 zt.

Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2003 r., uwzgledniajgc
czesciowo apelacje pozwanych, zmienit powyzszy wyrok tylko w ten sposob, ze do
tresci opisanego w sentencji czynu nieuczciwej konkurencji dodat po stowach
,zgodne z kolorem MAPEI"- stowa ,w sposdb, ktéry wprowadzatby odbiorcow w
btgd co do pochodzenia wyrobow produkowanych przez pozwanych, a w
szczegolnosci przez uzycie znaku stownograficznego »MAPEI« lub eksponowania
wyrazu »MAPEI« w stosunku do reszty napisow", a ponadto w ten sposob, ze
zamiast czterokrotnego opublikowania oswiadczenia nakazat publikacje dwukrotnie.

Sady obu instancji dokonaty ustalen, ktére w ich ocenie uzasadniaty
przypisanie pozwanym czyndw nieuczciwej konkurencji oraz reklamy

wprowadzajgcej klienta w btad, ktére opisane zostaty w sentencji wyroku Sadu



Okregowego. Sad Apelacyjny, dokonujgc oceny prawnej postepowania pozwanych,
uznat — podobnie jak Sgd Okregowy — Zze powodztwo znajduje uzasadnienie w
Swietle postanowien art. 3, 10 i 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U.z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. —
dalej: ,u.z.n.k.”). Pozwani, przygotowujgc dystrybucje produkowanych listew, w
ramach kampanii reklamowej nadmiernie wyeksponowali elementy symbolu, ktorym
postuguije sie firma ,MAPEI”. W ten sposdb wykorzystali renome tej firmy, sugerujac
ze jest to wyrob oryginalny swiatowego koncernu. Wprowadzajgc na rynek okoto

70 000 listew opatrzonych takimi etykietami, naruszyli interes powodéw, ktérzy sg
konkurentami na rynku sprzedazy listew. Oznaczeniem wprowadzajgcym klientow
w biad byto umieszczenie na listwach tresci opisanych szczegétowo w sentenc;ji
wyroku. Sad Apelacyjny uznat, ze o tym, czy oznaczenie moze wywotac btad,
decyduje ocena z punktu widzenia przecietnego odbiorcy, a nie profesjonalnego
fachowca.

Kasacja pozwanych, ktérg zaskarzony zostat wyrok Sgdu Apelacyjnego w
czesci oddalajgcej apelacje pozwanych, oparta zostata na obu podstawach
kasacyjnych. W ramach podstawy naruszenia przepisdw postepowania skarzgcy
zarzucili niewaznosc¢ postepowania wynikajgcg z faktu, ze strone powodowg
reprezentowat jako jej petnomocnik procesowy rzecznik patentowy, a wiec osoba,
ktéra — zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. — moze by¢ petnomocnikiem tylko w sprawach
wtasnosci przemystowej, uregulowanych ustawg 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.”). Zakresem pojecia ,wtasnosc¢ przemystowa” nie sg objete sprawy z
zakresu nieuczciwej konkurencji, ktére reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Skarzacy zarzucili takze naruszenie art. 233 §
1 k.p.c. przez dokonanie sprzecznej z doswiadczeniem zyciowym oceny dowodow.
Wedtug skarzgcych, naruszenie prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 w zwigzku z
art. 3 u.z.n.k., art. 16 ust.1 pkt 2 w zwigzku z art. 3 u.z.n.k. oraz art. 18 ust.1 pkt 1,
2, 316 u.z.n.k. nastgpito przez btedng wyktadnie poje¢ ,reklama wprowadzajgca
klienta w btgd”, ,czyn nieuczciwej konkurencji” oraz ,odpowiednia suma pieniezna”.

Sad Najwyzszy zwazylt, co nastepuje:

Zarzut niewaznosci postepowania oparty jest na zatozeniu, ze w uzytym w art.
87 § 1 k.p.c. pojeciu ,w sprawach wiasnosci przemystowej” nie mieszczg sie sprawy

z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uznajgc ten zarzut za bezzasadny



zauwazy¢ nalezy, ze pojecie ,sprawy wiasnosci przemystowej’ nie zostato
zdefiniowane ani w kodeksie postepowania cywilnego, ani w Prawie wtasnosci
przemystowej. Okolicznos$¢, ze art. 2 Pr.w.p. stanowi, iz zwalczanie nieuczciwej
konkurenciji reguluje odrebna ustawa nie stanowi argumentu na rzecz stanowiska
zaprezentowanego w kasacji. Przytoczone uregulowanie moze uzasadniac teze
przeciwng, ze prawem wiasnosci przemystowej unormowane zostaty tylko niektére
stosunki z zakresu wtasnosci przemystowej, tj. wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1,
zgodnie z ktérym ,ustawa normuje stosunki w zakresie wynalazkéw, wzorow
uzytkowych, wzorow przemystowych, znakdéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadow scalonych”, inne za$ stosunki z zakresu
wiasnosci przemystowej, powstate ze zwalczania nieuczciwej konkurenciji,
regulowane sg odrebng ustawg. Innymi stowy, gdyby zwalczanie nieuczciwej
konkurenciji nie wchodzito w zakres wtasnosci przemystowej, zbedne bytoby
wprowadzanie do Prawa wiasnosci przemystowej unormowania stwierdzajgcego, ze
zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrebna ustawa.

Zagadnienia mozliwosci reprezentowania strony przez rzecznika patentowego
w sprawie, w ktdérej zrédiem roszczenia jest czyn nieuczciwej konkurenciji, nie
mozna rozpatrywac z pominieciem przepisow ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o
rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 ze zm.), okreS$lajgcej zasady i
warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz organizacje i zakres
dziatania samorzgdu rzecznikdéw patentowych. Zgodnie z jej art. 2, ilekro¢ w ustawie
jest mowa o sprawach wtasnosci przemystowej, rozumie sie przez to uzyskiwanie,
zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszgcych sie do
przedmiotéw wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci do wynalazkéw, wzorow
uzytkowych, wzoréw przemystowych oraz topografii uktadéw scalonych, a takze do
znakéw towarowych, nazw handlowych i oznaczen geograficznych oraz zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotow, o ktérych mowa w art. 1.
Z przytoczonego uregulowania wynika wprost, ze zakresem pojecia ,sprawa
wtasnosci przemystowej” objete zostato zwalczanie nieuczciwej konkurencji w
okreslonym przedmiocie.

Z innych przepisow tej ustawy wynika, ze zawdd rzecznika patentowego
polega na $wiadczeniu pomocy w sprawach wiasnosci przemystowej (art. 4 ust. 1),
rzecznik patentowy wystepuje w charakterze petnomocnika w postepowaniu przed

Urzedem Patentowym, sgdami i organami orzekajgcymi w sprawach wiasnosci



przemystowej (art. 9 ust.1), rzecznik patentowy moze odmowic udzielenia pomocy
w sprawach wiasnosci przemystowej lub wypowiedzie¢ petnomocnictwo tylko z
waznych powodow, o ktérych informuje zainteresowanego (art. 10 ust.1). W Swietle
tych uregulowan majgcych range ustawowa nie budzi watpliwosci, ze rzecznik
patentowy moze reprezentowac strone przez przed sgdem w sprawach wlasnosci
przemystowej, a zatem takze w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji w
zakresie przedmiotow, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rzecznikach
patentowych (art. 9 ust. 1 w zwigzku z art. 2 pkt 2).

Ustalajgc znaczenie uzytego w art. 87 k.p.c. pojecia ,w sprawach wtasnosci
przemystowej” nie mozna poprzesta¢ na prostej wyktadni jezykowej tego przepisu.
Przyjac nalezy — podobnie jak w przypadku okreslania zakresu spraw, w ktérych
petnomocnikiem moze byc¢ radca prawny — ze art. 87 k.p.c. nie jest normg
samodzielng. Nalezy go wyktadac przy uwzglednieniu uregulowan zawartych w
prawie wiasnos$ci przemystowej oraz w ustawie o rzecznikach patentowych.
Uznanie, ze rzecznik patentowy nie moze reprezentowac strony w postepowaniu
sgdowym, ktérego przedmiotem jest roszczenie wynikajgce ze zwalczania
nieuczciwej konkurencji w zakresie praw do znakéw towarowych (art. 2 pkt 1i 2
ustawy o rzecznikach patentowych), bytoby sprzeczne z funkcjg przepisow
regulujgcych zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
Intencjg ustawodawcy byto umozliwienie rzecznikom patentowym reprezentowanie
stron przed sgdem we wszystkich sprawach, ktore sg sprawami wtasnosci
przemystowej w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.

Dodac¢ nalezy, ze Prawo wtasnosci przemystowej odwotuje sie do Konwencji
paryskiej, przez ktérg — zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Pr.w.p. — rozumie sie Akt
sztokholmski zmieniajgcy Konwencje paryskg o ochronie wlasnosci przemystowej z
dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51). Wedtug art. 1 ust. 2 tego
Aktu, przedmiotem ochrony wiasnosci przemystowej jest rowniez zwalczanie
nieuczciwej konkurencji. Z przytoczonych wzgledow uznac¢ nalezato, ze rzecznik
patentowy moze by¢ petnomocnikiem w postepowaniu sgdowym, ktérego
przedmiotem jest roszczenie wynikajgce ze zwalczania nieuczciwej konkurencji w
zakresie przedmiotow, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509, ze zm.).

Nie znajduje takze uzasadnienia zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., ktéry

btednie uzasadniony zostat brakiem ,wszechstronnego rozwazenia zebranego



materiatu dowodowego tak tego pochodzgcego z postepowania przed Sgdem
pierwszej instancji, jak i przed Sgdem drugiej instancji’. Abstrahujgc od
zacytowanego stwierdzenia, ktére adekwatne jest przy uzasadnianiu zarzutu
naruszenia art. 382 k.p.c., podkresli¢ nalezy, ze Sad Apelacyjny dokonat
wszechstronnej oceny materiatu dowodowego, dajgc temu wyraz w obszernym
uzasadnieniu zaskarzonego wyroku.

Nieuzasadniona jest réwniez podstawa naruszenia prawa materialnego.
Pozwani — wbrew zarzutom podniesionym w kasacji — swoim postepowaniem
wypetnili przestanki czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 oraz art. 16
u.z.n.k. Nalezy zgodzi¢ sie z pogladem, ze informacyjne uzywanie cudzego znaku
towarowego na towarze uzupetniajgcym produkowanym przez inny podmiot nie
moze wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co do pochodzenia towaru. Z dokonanych w
sprawie ustalen wynika, ze pozwani nie ograniczyli sie do informacyjnego uzywania
znaku firmy ,MAPEI” na produkowanych przez nich listwach, lecz uzyli tego znaku,
nie wskazujac, ze ich producentem jest prowadzona przez nich firma,
wyeksponowali znak ,MAPEI” w stosunku do stow ,zgodne z kolorem”, a takze
wykorzystali game kolorystyczng oraz nazwe innych produktow ,MAPEI". Takie
oznaczenie listew produkowanych przez pozwanych niewagtpliwie mogto
wprowadzac klientéw w btad co do pochodzenia tego towaru.

Sad Apelacyjny dokonat takze trafnej wyktadni pojecia reklamy
wprowadzajgcej w btad (art. 16 pkt 2 u.z.n.k.), podkreslajgc, ze zakaz takiej reklamy
ma na celu dostarczenie nabywcy prawidtowej informacji o oferowanych towarach i
ustugach. Skoro w reklamie prowadzonej przez pozwanych wyeksponowany byt
znak stowno-graficzny ,MAPEI”, a nazwy produktéw pozwanych umieszczone
zostaty wsrod nazw produktow ,MAPEI”, reklame uznac zatem nalezato za
sugerujgca, ze producentem reklamowanych towarow jest, majgca Swiatowg
renome, firma ,MAPELI".

Powodowie jako przedsiebiorcy prowadzgcy dziatalno$¢ konkurencyjng
polegajgca na produkcji takze listew do glazury, wykazali, ze ich interes w
rozumieniu art. 18 u.z.n.k. zostat zagrozony przez czyn nieuczciwej konkurenciji
popetniony przez pozwanych. Dziatalno$¢ pozwanych, ktéra miata cechy czynu
nieuczciwej konkurencji, mogta bowiem spowodowaé czesciowg utrate rynku zbytu
listew przez nich produkowanych. Zasgdzona na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6
u.z.n.k. kwota 30 000 zt jest odpowiednig sumg pieniezng w rozumieniu tego



przepisu. Przyja¢ nalezy, ze zarzut jej zawyzenia moze by¢ w postepowaniu
kasacyjnym skuteczny tylko wtedy, gdyby zaskarzone orzeczenie w sposob
oczywisty naruszato zasady ustalania takiej sumy pienieznej. Skoro Sgady obu
instancji wykazaty, ze kwota 30 000 zt odpowiada zakresowi dokonanych naruszen,
a ponadto uwzglednity, ze pozwani prowadzg przedsiebiorstwo znacznych
rozmiarow, to nie byto podstaw do uznania zasgdzonej sumy pienieznej za
nadmiernie wygérowang.

Z przytoczonych wzgledéw nalezato orzec, jak w sentengji (art. 393 k.p.c.).






