Wyrok z dnia 12 pazdziernika 2005 r., lll CK 160/05

1. Ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, polegajace w szczegdlnosci
na skojarzeniu znakéw towarowych — w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (jedn. tekst:
Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) — stanowi przestanke ochrony znaku

w granicach jego specjalizaciji.

2. Uzywanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku
towarowego podobnego do wczesniej zarejestrowanego i uzywanego znaku
renomowanego dla oznaczenia towarow identycznych lub podobnych do
oznaczanych tym znakiem, lecz o niskiej jakosci, jest czynem nieuczciwej
konkurencji (art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.).

Sedzia SN Zbigniew Strus (przewodniczgcy)
Sedzia SN Iwona Koper

Sedzia SN Tadeusz Zyznowski (sprawozdawca)

Najwyzszy w sprawie z powddztwa "Braun" GmbH K.i.T. w Niemczech
przeciwko "B.-P."— Iwona L. i Andrzej M., sp.j. w T.L. i "P." Co LTD z siedzibg w
Nikozji (Cypr) o ochrone znakéw towarowych i zaniechanie czynéw nieuczciwej
konkurenciji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 pazdziernika
2005 r. kasacji pozwanych od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1
grudnia 2004 r.

oddalit obie kasacje i zasgdzit od kazdej z pozwanych na rzecz strony

powodowej kwote 630 zt kosztéw procesu za instancje kasacyjng.
Uzasadnienie
W uwzglednieniu zgdania strony powodowej ,Braun” GmbH K.i.T. (Niemcy)

Sad Okregowy nakazat pozwanym: ,B.-P.” lwona K., Andrzej M., spoétce jawnej w

T.L.i,P.” Co Ltd z siedzibg w Nikozji (Cypr) zaniechania wprowadzania do obrotu



sprzetu AGD, suszarek do wtoséw i maszynek do strzyzenia wtoséw oznaczonych
stownym oznaczeniem ,BROWN?”, stosowanym samodzielnie, jak i w zestawieniu z
wyrazem ,KING”oraz stowno-graficznymi oznaczeniami ,BROWN” i ,BROWN
KING”, pisanymi drukowanymi literami, a takze nakazat pozwanym usuniecie na ich
koszt solidarnie skutkdw opisanych dziatan przez usuniecie opisanych oznaczen z
towardw zatrzymanych przez Urzad Celny w Z., Oddziat Celny w T.L. w dniu 19
lutego 2003 r. lub tez zniszczenie towardéw w przypadku, gdyby usuniecie tych
oznaczen okazato sie niemozliwe. Ponadto nakazat pozwanym solidarnie na ich
koszt opublikowanie w dwu dziennikach trzykrotnych oswiadczen o tresci: , »B.-P.«
lwona K., Andrzej M., spoétka jawna z siedzibg w T.L. i »P.« Co Ltd z siedzibg w
Nikozji (Cypr) przyznaja, ze wprowadzajgc do obrotu gospodarczego na terytorium
Polski sprzet AGD opatrzony stownymi i stowno-graficznymi oznaczeniami
»BROWN« i »BROWN KING« — podobnymi do zarejestrowanych na rzecz »Braun«
GmbH w Niemczech znakéw towarowych — stownego i stowno-graficznego
»BRAUN, naruszyli prawa tej spofki i dopuscili sie czyndw nieuczciwej
konkurenciji", przy czym oswiadczenia te powinny by¢ zamieszczone na jednej z
pierwszych trzech stron wymienionych gazet i mie¢ okreslong wielkos¢, z tym ze w
przypadku niewykonania powyzszego obowigzku w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia sie wyroku powdd bedzie upowazniony do zamieszczenia
powyzszych tych oswiadczen na koszt obu pozwanych. W pozostatej czesci
powodztwo oddalit.

Zaskarzonym wyrokiem Sgd Apelacyjny zmienit wyrok Sgdu pierwszej
instancji przez uzupetnienie tekstu oswiadczenia; w pozostatej czesci obie apelacje
oddalit.

Z ustalen wynika, ze powdd — znany na $wiecie producent sprzetu AGD —
umieszcza na swoich towarach znaki towarowe stowny ,BRAUN” i stowno-graficzny
z charakterystyczng stylizowang pisownig ,BRAUN”. Oba znaki sg zarejestrowane
w Urzedzie Patentowym od 1967 r., a od 1995 r. strona powodowa jest uprawniona
Z rejestracji miedzynarodowej obejmujgcej m.in. elektryczny sprzet kuchenny jak
roboty kuchenne, miksery, urzgdzenia do mielenia, wyrabiania ciasta, sokowirowki,
golarki elektryczne i urzgdzenia do strzyzenia i pielegnacji wiosow oraz zelazka
elektryczne. Dnia 19 lutego 2003 r. Urzad Celny w Z., Oddziat Celny w T.L.
zatrzymat towar zgtoszony do odprawy przez pozwang spotke ,B.-P.” lwona K.,
Andrzej M. wobec uzasadnionego podejrzenia, ze towary o niskiej jakosci



wykonania w postaci sprzetu AGD naruszajg prawa wiasnoéci intelektualnej.
Zamieszczone oznaczenia na tych towarach sg tudzgco podobne do znakow
towarowych ,Braun” GmbH, a na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych nie ma
oznaczenia kraju produkcji i importera. Na towarach umieszczone zostato
oznaczenie pisane drukowanymi literami ,Brown”, bgdz tez napis z elementami
graficznymi i stownymi w postaci dwoch poziomych kresek umieszczonych nad i
pod tym napisem oraz dwoch potokregéw (w postaci odwroconych do siebie
wielkich liter ,D”) umieszczonych nad gorng kreskg oraz wizerunek korony,
umieszczony nad dolng pozioma kreskg. Miksery reczne, ekspresy do kawy i
czajniki elektryczne oraz opakowania tych produktéw zawierajg oznaczenia w
postaci dwoch odwroconych i zachodzacych na siebie potokregow (drukowanych
liter ,D”), nad ktérymi znajduje sie wizerunek korony, umieszczony po napisie
.Brown”, a przed napisem ,King”. Towar ten stanowi wtasnos¢ pozwanej ,,P.” Co Ltd
z siedzibg w Nikozji (Cypr), ktora dnia 14 pazdziernika 2002 r. zawarta ze
wspotpozwang spoétka ,B.-P.” umowe — kontrakt konsygnacyjny, na podstawie ktorej
spotka ,B.-P.” jako komisant miat przyjmowac do sktadania i sprzedazy komisowej
towary w imieniu wtasnym, ale na rzecz firmy ,P.” jako komitenta.

Sady obu instancji nie podzielity spéznionego w rozumieniu art. 479 § 2
k.p.c. zarzutu zmierzajgcego do wykazania niewazno$ci tej umowy, wskazujgc na
rozbiezne w tym wzgledzie twierdzenia pozwanej spotki ,P.”. Na skutek zgtoszenia
nieuczestniczgcej w sporze "l.-S.", sp. z 0.0., dokonanego w toku procesu,
wymieniona spoétka uzyskata prawo ochronne na znaki towarowe stowno-graficzne
"DD Brown" i "Brown DD King", przeznaczone do oznaczania m.in. sokowirowek,
mikserow, maszynek do golenia, elektrycznych czajnikdw i ekspresow do kawy.
Ztozony wobec tych decyzji sprzeciw strony powodowej nie zostat dotychczas
rozstrzygniety.

Na przystugujace prawo do korzystania z obu znakéw towarowych spotka "l.-
S." jako licencjodawca umowami licencyjnymi z dnia 24 lipca 2003 r. udzielita
licencjobiorcy ,B.-P.” lwona K., Andrzej M. niewytgcznego, ograniczonego
upowaznienia do korzystania z obu znakéw towarowych dla celéw zwigzanych z
dziatalnoscig gospodarczg licencjobiorcy w zakresie importu, eksportu i konsygnacji
towardéw opatrzonych tymi znakami towarowymi. Analiza podobienstwa
porownywanych znakow towarowych i ocena ryzyka konfuzji przy uwzglednieniu

rodzaju towarow oraz ich przeznaczenia dokonana przez Sad Okregowy, i w catosci



aprobowana przez Sad Apelacyjny doprowadzita do wniosku, ze wybor przez
pozwanych znaku towarowego z wyrazem ,Brown” byt ich celowym dziataniem.
Chodzito o nawigzanie do znaku towarowego ,Braun” o ustalonej na polskim rynku
renomie i wykorzystanie pozycji tego znaku oraz renomy towaru. Dziatanie
pozwanych, majgcych rozeznanie na rynku, byto bezprawne, a oceny tej nie
zmienia fakt, ze naruszajgcy prawo uzyskat formalng decyzje Urzedu Patentowego
o udzieleniu prawa ochronnego na stosowany znak. Powyzszy wniosek potwierdza
prawomocny wyrok Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 pazdziernika 2003
r., | ACa 355/03, z powddztwa ,Braun” GmbH przeciwko "I.-S." sp. z 0.0. —
licencjodawcy, nakazujacy tejze pozwanej m.in. zaniechanie wprowadzania do
obrotu i uzywania w reklamie towaréw identycznych z zakwestionowanymi w
przedmiotowej sprawie. Odpierajgc zarzuty pozwanych o naruszeniu przez Sad
Okregowy art. 296 ust. 1i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze
zm. — dalej: "Pr.w.p."), a takze art. 3 ust. 1iart. 10 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 41, poz. 211 —
dalej: "u.z.n.k."), Sgd Apelacyjny wskazat w odniesieniu do przewidzianych w art. 1
ust. 2 praw wiasnosci przemystowej kumulatywne stosowanie przepisow obu ustaw.

Kasacje ztozyly obie pozwane. (...) Pozwana spétka ,B.-P.” wnosita 0 zmiane
zaskarzonego wyroku i oddalenie powdédztwa w catosci (...), a pozwana ,P.” o
zmiane zaskarzonego wyroku i oddalenie powddztwa w catosci lub jego uchylenie i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (...).

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

Zgodnie z definicjg pojecia znaku towarowego, zawartg w art. 120 ust. 1
Pr.w.p., znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢
w sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odrdzniania towaréow
jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa. Powotany przepis
wskazuje na istote znaku towarowego jako stuzgcego do odrdzniania towardw i
ustug pochodzacych z jednego zrodta od towardw i ustug pochodzgcych z innego
zrodta. Ochrone znakow zarejestrowanych przed ich rejestracjg na rzecz osob
nieuprawnionych reguluje art. 132 ust. 2 Pr.w.p., stanowigc pkt 3, Zze nie udziela sie
prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego
znaku towarowego zarejestrowanego lub zgtoszonego z wczesniejszym

pierwszenstwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towaréw,



jezeli mogtoby to przyniesc¢ zgtaszajgcemu nienalezng korzysc¢ lub by¢ szkodliwe
dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego. Pojecie
renomowanego znaku towarowego w prawie wtasnosci przemystowej zostato
przyjete z pierwszej dyrektywy nr 89/104 Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21
grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji prawodawstwa panstw cztonkowskich w
dziedzinie znakow towarowych (Dz.Urz. WE z dnia 11 lutego 1989 r. nr L 40).
Powotfana dyrektywa i przepisy rozporzgdzenia nr 40/94 Rady Wspdlnot
Europejskich z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.Urz. WE z 1994 r. Nr L 11) rozszerzajg ochrone zarejestrowanego
znaku towarowego przez szersze ujecie ryzyka pomyiki, jak rowniez przyznanie
renomowanym znakom towarowym ochrony, pomimo braku ryzyka pomytki.

Szczegodlna wartos¢ renomowanego znaku towarowego znalazta wyraz we
wzmozonej ochronie przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. b powotanej dyrektywy.
Zgodnie z postanowieniem tego artykutu, uprawniony z rejestracji znaku
towarowego moze zakaza¢ osobom trzecim uzywania bez jego zgody w obrocie
gospodarczym oznaczen identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku
towarowego dla towardw identycznych lub podobnych do objetych rejestracja, jezeli
istnieje ryzyko pomyiki, ktére obejmuje ryzyko skojarzenia oznaczenia ze znakiem.
Tresc¢ tego przepisu, z niewielkimi zmianami, przejat art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p.,
natomiast o mozliwosci udzielenia ochrony poza granicami specjalizacji rozstrzyga
art. 5 ust. 2 dyrektywy, ktorego odpowiednikiem jest art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.,
dotyczgcy znakdéw renomowanych.

Przetamanie zasady specjalizacji w przepisach regulujgcych problematyke i
ochrone tych znakdéw towarowych podyktowane zostato znaczeniem i rolg jakg
renomowane znaki towarowe petnig w systemie gospodarki rynkowej. Renomowany
znak towarowy jest nosnikiem zespotu informacji i wyobrazen o wysokiej jakosci i
duzym prestizu. Znak ten uosabia renome, skupia i utrwala w $wiadomosci
kupujacych przekonanie o walorach towaru, jego oczekiwanych i niezawodnych
cechach. Stanowi on nie tylko cenny, lecz — jak wskazuje praktyka — niekiedy
dominujgcy skfadnik majgtkowy przedsiebiorstwa. Pozytywne informacje i
wyobrazenia, ktére omawiany znak samodzielnie przekazuje potencjalnym
klientom, utatwia zbyt towaréw i ma wymierng warto$¢ rynkowg. W mysl ustalonej i
respektowanej w orzecznictwie zasady, im wiekszg zdolnoscig odrdzniajgca

odznacza sie wczesniejszy znak towarowy, tym wieksze jest niebezpieczenstwo



wprowadzenia w btgd. Renomowany znak towarowy — w poréwnaniu z innymi
znakami towarowymi — zawsze charakteryzuje sie silniejszg zdolnoscig
odrozniajgcg. W wypadku istniejgcej kolizji renomowanego znaku towarowego z
innym oznaczeniem, niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd, kwestionowane w
obu kasacjach, jest wieksze, anizeli w wypadku kolizji nierenomowanego znaku
towarowego z innym oznaczeniem.

W mysl art. 296 ust. 2 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 towarow
identycznych (pkt 1), znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towardw identycznych lub podobnych, jezeli
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktory obejmuje w szczegolnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2), znaku
identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie
moze przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysc lub by¢ szkodliwe dla
odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego (pkt 3).

Kwestionujgc istnienie przestanek okreslonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. i
wykazujgc jego btedne zastosowanie, pozwani pomingli asortyment sprowadzonych
do Polski i zatrzymanych towaréw. Z tych towaréw suszarki i maszynki do wiosow
oraz ich opakowania oznaczone zostaty znakiem ,Brown”, a ekspresy do kawy,
miksery i czajniki elektryczne znakiem ,Brown King”. Wedtug ustalen organow
celnych, byty to towary o niskiej jakosci wykonania i wzornictwa odbiegajacego od
zastosowanego w produktach oryginalnych.

W orzeczeniu Sagdu Okregowego w Opolu z dnia 15 pazdziernika 2002 r.
oznaczenia stowne ,Brown” i stowno-graficzne ,Brown” zostaty okreslone jako
tudzgco podobne do zarejestrowanego znaku towarowego stowno-graficznego
.Braun”. Zblizong oceng stopnia podobienstwa znaku towarowego ,DD Brown” ze
znakiem ,Braun” wyrazit Sad Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku
uwzgledniajgcego powddztwo, poprzedzajgc wyrazong ocene ustaleniami
wskazujgcymi na intensyfikacje elementéw w tresci znaku ,Brown” upodabniajgcych
go do znaku ,Braun”. Moc wigzgca — w $wietle art. 365 k.p.c. — przytoczonego

prawomocnego orzeczenia polega na obowigzku przyjecia stanu rzeczy, jaki z



niego wynika i wytgczeniu dopuszczalnosci badania oraz ustalenia kwestii juz
rozstrzygnietych.

W rozpoznawanej sprawie Sady obu instancji potwierdzity, ze
zakwestionowane znaki towarowe ,Brown” o zréznicowanej stylizacji graficznej i
modyfikowanej czcionce — w obu wersjach — sg podobne do znaku stowno-
graficznego ,Braun”. W prowadzonej w obu instancjach polemice, zawierajgce;j
jednorodng argumentacje zwalczajgcg podobienstwo znakéw, pozwani pomineli
zaleznos¢ miedzy podobienstwem znakdw a identycznoscig — w przewazajgcym
zakresie — towaréw, z ktérych tylko niewielka czes$¢ nalezy do podobnych i to
wysokim stopniu. Ponadto dokonana przez Sady obu instancji ocena podobienstwa
uwzglednia zaréwno elementy odrdzniajgce, jak i dominujgce oznaczenia. Nie
mozna pomingc¢ takze warunkow sprzedazy towaréw, ich przeznaczenia oraz
stosowania. Istota konfuzji u odbiorcéw polega na zaktéceniu ich procesu
decyzyjnego, co potwierdzit takze swiadek Andrzej N. (...)

W mysl art. 296 ust. 2 pkt 2 in fine Pr.w.p., warunkiem przyznania ochrony jest
ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd, obejmujgce w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Mozliwos¢ skojarzenia
znakow stanowi zatem w swietle tego przepisu jedno z kryteridbw oceny
podobienstwa, samo zatem stwierdzenie ryzyka skojarzenia znakéw nie jest
wystarczajgce, a konieczne jest ustalenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w bigd
co do pochodzenia towardw lub ustug. Mozna zatem stwierdzi¢, ze art. 296 ust. 2
pkt 2 stanowi postawe ochrony znaku towarowego przed ryzykiem pomytki, lecz w
granicach specjalizacji znaku. Zastosowanie tego przepisu wymaga ustalenia
istnienia podobienstwa miedzy towarami.

Wzajemna relacja przepiséw zawierajgcych regulacje ochronne
renomowanych znakow towarowych i przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, w tym mozliwosci kumulatywnego stosowania przepisow obu ustaw,
stanowita przedmiot obszernego omdéwienia w literaturze, na ktorg powotali sie
skarzgcy. Przepisy regulujgce zwalczanie nieuczciwej konkurencji zmierzajg do
zapewnienia poprawnosci zachowania sie przedsiebiorcow i kwalifikujg to
zachowanie sie w swietle zgodnoséci z prawem i regutami uczciwego postepowania.
Uregulowanie dotyczgce zwalczania nieuczciwej konkurencji jest czescig prawa
wiasnosci przemystowej. Artykut 1 ust. 2 Konwencji paryskiej o ochronie wiasnosci
przemystowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) okresla



witasnos¢ przemystowg w najszerszym znaczeniu przez wskazanie, ze przedmiotem
jej ochrony sg patenty na wynalazki, wzory uzytkowe i przemystowe znaki towarowe
oraz ustugowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia
jak rowniez zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W ustalonym i niepodwazonym
stanie faktycznym kumulacja niepozgdanych zjawisk moze godzi¢ w instrumenty
regulujgce dziatalnos¢ wolnego rynku oraz zapewniajgce jego przejrzystosc,
ochrone pozycji konsumenta, a takze w zastugujgce na ochrone interesy
przedsiebiorcow.

Pozwani uzywajg w obrocie gospodarczym znaku towarowego podobnego do
znaku renomowanego dla towarow identycznych i podobnych, co umozliwia im
zdobywanie klienteli bez poniesienia wtasnych naktaddéw i kosztéw na promocje i
reklame oraz wysitkdbw na rzecz dobrej jakosci towaru. Korzystajg zatem z ustalonej
renomy towaru, przychylnego nastawienia klienteli do znaku, stosowanego
wczesniej dla innych towarow. Nastepuje zatem przeniesienie zarowno
pozytywnych wyobrazen, jak i popytu uprawnionego przedsiebiorcy na towar
oznakowany znakiem tudzgco podobnym do wczesniej zarejestrowanego znaku
towarowego majgcego status renomowanego. Negatywne nastepstwa dziatalnosci
pozwanych pogtebia fakt, ze wprowadzane przez nich towary na rynek wykazujg
niski poziom jakosciowy, co oczywiscie grozi zniszczeniem renomy wyrobdw strony
powodowej. Narusza zatem nie tylko standardy uczciwosci w obrocie, lecz wprost
godzi w pozycje i stabilizacje gospodarczg uprawnionego do uzywania
renomowanego znaku towarowego. Istniejg zatem podstawy do przyjecia, ze
uzywanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego
podobnego do wczesniej zarejestrowanego i uzywanego znaku renomowanego dla
oznaczenia towarow identycznych lub podobnych do oznaczanych tym znakiem
renomowanym, lecz o nizszej jakosci jest czynem nieuczciwej konkurencji (art. 3
ust. 1 u.z.n.k.). Rejestracja znaku towarowego ,Brown” i uzyskane prawo ochronne
nie pozbawiato ani tez nie mogto naruszac uprawnien przystugujgcych stronie
powodowe,.

Stosownie do art. 1 ust. 2 Pr.w.p., przepisy tej ustawy nie uchybiajg ochronie
znakoéw towarowych przewidzianych w innych ustawach. Dyrektywa Rady Wspadlnot
Europejskich nr 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r., zmierzajgca do zblizenia
ustawodawstw panstw cztonkowskich w odniesieniu do znakow towarowych, nie

wykluczyta zastosowania do ochrony znakow towarowych innych przepiséw prawa



wewnetrznego panstw cztonkowskich niz przepisy o znakach towarowych, np.
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W wyroku z dnia 8 kwietnia 2003
r., IV CKN 22/01 (OSP 2004, nr 5, poz. 61) Sad Najwyzszy wyrazit zapatrywanie, ze
postugiwanie sie wprowadzajgcym w btgd co do pochodzenia towaréw znakiem
towarowym i korzystanie z renomy cudzego znaku moze stanowi¢ czyn nieuczciwej
konkurenciji, okreslony w art. 10 u.z.n.k. Przyjecie odmiennego zapatrywania,
wytgczajgcego mozliwos¢ kumulatywnego stosowania przepisow obu regulaciji, jest
nastepstwem niedostrzezenia, ze kazda z omawianych regulacji ma inny przedmiot
ochrony. Brak taki lezy u podstaw wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 26 listopada
1998 r., | CKN 904/97 (OSNC 1999, nr 5, poz. 97), stwierdzajgcym, ze przepisy
prawa wynalazczego wytgczajg stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji w odniesieniu do dziatan polegajgcych na wytwarzaniu produktu
zgodnie z chronionym wzorem uzytkowym. Prawo wynalazcze stymuluje twdrczosc¢
o charakterze technicznym i wynikajgca z niego ochrona stuzy rozwigzaniom
technicznym oraz technologicznym i — najogdlniej mowigc — w czasie trwania tej
ochrony niedozwolone jest reprodukowanie rozwigzan wynikajgcych z konstrukcji
okreslonego przedmiotu (urzgdzenia), natomiast ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji nakierowana jest — jak to juz powyzej wskazywano — na eliminacje
czynow nieuczciwej konkurencji w rozumieniu tej ustawy oraz zapewnienie ochrony
przed nieuczciwym dziataniem konkurenta wyczerpujgcym przestanki deliktow
przewidzianych w art. 5-17 lub art. 3 tej ustawy. P6zniejszy producent,
wprowadzajgc na rynek produkt z zastosowanymi srodkami technicznymi
nadajgcymi mu walor wynalazku lub wzoru uzytkowego, jednoczesnie moze
nasladowac wyglad wyrobu w sposob sugerujgcy klientom, ze jest on
renomowanym produktem konkurenta. Przepisy prawa wynalazczego nie
wymagajg, aby nowos¢ odnosita sie do zewnetrznego ksztattu przedmiotu lub
poszczegodlnych elementéw rozstrzygajgcych o tym ksztatcie. W konsekwenciji
wykluczenie, aby dziatanie pozwanego w rozpoznawanej sprawie nie mogto by¢
zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, byto co najmniej przedwczesne.
Nie mozna zatem wykluczy¢ zasadnosci krytyki tego stanowiska w literaturze,
stwierdzajgcej, ze okreslona kategoria intereséw powodowego przedsiebiorstwa nie
uzyskata przewidzianej w ustawie ochrony.

Dalsze zarzuty obu kasacji czynig niezbednym odwotanie sie do ustalen
poczynionych przez Sad pierwszej instancji w catosci aprobowanych przez Sad



Apelacyjny. Stosownie do umowy na sktadowanie towaréw w skfadzie celnym
prowadzonym przez pozwang spoétke ,B.-P.”, zawartej dnia 14 pazdziernika 2002 r.,
komitent, tj. pozwana spotka ,P.”, upowaznit komisanta do podejmowania wszelkich
decyzji i dyspozycji zwigzanych ze sktadaniem, wydawaniem i sprzedazg towarow
stanowigcych jego wiasnos¢ przyjetych do sktadu celnego. Strony ustality, ze towar
sprzedawany bedzie przez komisanta wedtug ceny ustalonej przez komitenta oraz
ze cena ta przekazana zostanie na jego rachunek.

Uzywanie znaku towarowego polega na umieszczeniu tego znaku na
towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach. W swietle
przytoczonego postanowienia umowy komitent nie tylko nie zastrzegt kontroli
cyrkulacji towarow, ale upowaznit komisanta do swobodnego rozporzgdzania tymi
przedmiotami. Istniata prawna i faktyczna mozliwos¢ dalszego rozporzgdzania
oznakowanymi przedmiotami. Trafnie Sgdy obu instancji odwotaty sie do
stanowiska pozwanej spofki ,B.-P.”, stwierdzajgcego, ze towary oznaczone
zakwestionowanymi znakami towarowymi sg legalnie importowane i wprowadzane
na polski obszar celny a nastepnie do obrotu na rynku krajowym przez "l.", spétke z
0.0. w W. Podwazanie waznosci i skutecznosci umowy z dnia 14 pazdziernika 2002
r. na sktadowanie towardw jest chybione z przyczyn przytoczonych w uzasadnieniu
wyroku Sadu Apelacyjnego, ktéry wskazat na uchybienie art. 479'* § 2 k.p.c.
Przepis ten ma istotne znaczenie dla praktyki orzeczniczej sadow gospodarczych.
W mysl uchwaty Sadu Najwyzszego z dnia 17 lutego 2004 r., Il CZP 115/03 (OSNC
2005, nr 5, poz. 77), w postepowaniu w sprawach gospodarczych pozwany traci
prawo powotania twierdzen, zarzutow oraz dowodow na ich poparcie
niepowotanych w odpowiedzi na pozew bez wzgledu na ich znaczenie dla
rozstrzygniecia sprawy, chyba ze wykaze, iz ich powotanie w odpowiedzi na pozew
nie byto mozliwe, albo ze potrzeba powotania wynikta pdznie;j. (...)

W Swietle powyzszego istniejg podstawy do stwierdzenia, ze obie kasacje nie
zawierajg usprawiedliwionych podstaw i dlatego podlegajg oddaleniu (art. 393%2
k.p.c.).



