Sygn. akt IV CSK 445/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Jan Gérowski (przewodniczacy)
SSN Krzysztof Pietrzykowski

SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa G. SAw W.

przeciwko B. SA w B. (poprzednio B. Spoice z o.0.

w B.)

0 zaniechanie naruszania prawa do znakow towarowych,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 14 marca 2008 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 27 marca 2007 r., sygn. akt [...],

uchyla zaskarzony wyrok w punktach | litery a, b i d oraz Il
i oddala apelacje powoda od wyroku Sadu Okregowego
w L. z dnia 8 grudnia 2006 r (sygn.[...]) zasadzajac od powoda na
rzecz pozwanego kwote 2000 zt (dwa tysigce) tytulem kosztéw
postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.



Uzasadnienie

Sad Okregowy w L. wyrokiem z dnia 8 grudnia 2006 r. oddalit powddztwo

,G." Spotki Akcyjnej w W. przeciwko ,B." Spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig

w B. 0 zaniechanie naruszania prawa do znakéw towarowych, obejmujgce zgdania:

1)

2)

nakazania pozwanej zaniechania napetniania gazem ptynnym propan-butan
lub pochodnymi mieszaninami z propanem jedenastokilogramowych butli na
gaz ptynny, oznaczonych znakami towarowymi: stownym ,G.”, zestawieniem
kolorystycznym koloréw niebieskiego z czerwonym pasem na ptaszczu butli,
znakiem graficznym P., tj. dwuczesciowym biatym rzutem sze$cianu, do
uzywania ktérych uprawniona jest ,G. S.A. oraz wprowadzania do obrotu w
jakiejkolwiek formie prawnej wyzej wymienionych rodzajéw gazu w butlach

posiadajgcych takie oznaczenia;

nakazania pozwanej trzykrotnego opublikowania na jej koszt w lokalnym
tygodniku ,Dziennik Wschodni”, nie dalej niz na trzeciej stronie, w formacie
20% strony, nastepujgcej tresci ogtoszenia: , Zarzad ,B.” Sp. z 0.0. w B. —
wiasciciela rozlewni ,S.” w S. — oswiadcza, ze od 2003 r. do chwili obecnej
na terenie wojewddztwa I., wbrew dobrym zwyczajom kupieckim — bez zgody
spofki ,G.” S.A. — wprowadzat do obrotu napetnione przez spétke ,B.” butle
gazowe oznaczone zarejestrowanymi znakami towarowymi spoiki ,G.” S.A.,
co jest niezgodne z ustawg z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wiasnosci
przemystowej oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zarzad spotki ,B.” przeprasza PT Konsumentow za

wprowadzenie w btgd. Zarzad spotki z 0.0. ,B.” w B.”
Podstawe faktyczng rozstrzygniecia stanowit ponizszy stan faktyczny:

Powddce przystuguje prawo z rejestracji nastepujgcych znakéw towarowych:

stownego - ,G.", graficznego w postaci umieszczonych na butli do przechowywania

gazu ptynnego dwoch koloréw - niebieskiego i czerwonego, w ten sposob, ze butle

w kolorze niebieskim przecina biegnacy w poprzek poziomy pasek w kolorze

czerwonym oraz do znaku stowno-graficznego. Powddka jest znanym w Polsce



dystrybutorem gazu ptynnego, wprowadzanego do obrotu w stalowych butlach, na

ktore naktada powyzsze znaki towarowe.

Pozwana uzyskata prawo z rejestracji stowno-graficznego znaku
towarowego, zawierajgcego napis ,S." w kolorze niebieskim i jego odcieniach oraz

czarnym.

Obie strony wprowadzajg do sprzedazy gaz ptynny w jednakowych, 11-
kilogramowych butlach, o znormalizowanych wymiarach i parametrach - podobnie
jak pozostali uczestnicy rynku gazow ptynnych w Polsce. Powddka wprowadza do
obrotu gaz ptynny w butlach oznakowanych na catej powierzchni niebieskim

kolorem oraz swoimi znakami towarowymi stownymi lub stowno-graficznymi.

Spétka ,B." butle wprowadzane przez siebie po raz pierwszy do obrotu
zakupuje u producenta i oznakowuje witasnymi oznaczeniami — maluje na
jasnoszary kolor i umieszcza swoje znaki towarowe w postaci napisu ,S." na
ptaszczu butli oraz trwatego przettoczenia - wyztobienia napisu ,S.” na powierzchni
korpusu butli, wokét jej zaworu. Butle takie, stanowigce opakowanie wielokrotnego
uzytku, sg sprzedawane wraz z gazem kontrahentom hurtowym i detalicznym.
Pozwana pozyskuje tez butle w drodze wymiany; w zamian za butle z towarem
przyjmuje w drodze wymiany pustg butle wprowadzong na rynek przez siebie lub

innego dystrybutora gazu.

Po uzyskaniu w drodze wymiany od klientéw pustych butli w tym niebieskich
butli oznaczonych znakami towarowymi ,G.", pozwana czes¢ z nich przemalowuje
na kolor szary, opatruje swoim znakiem towarowym z napisem ,S." i po napetnieniu
gazem rozprowadza do sprzedazy w swojej sieci dystrybucji. Czes¢ butli nie jest
przemalowywana lecz tylko oznaczona znakami towarowymi pozwanego
umieszczonymi na termokurczliwej folii, ktdrg oklejony jest zawér butli, opaskg z
folii samoprzylepnej na korpusie z informacjg o podmiocie napetniajgcym, a zawér
butli zakrecony jest zakretkg z logo ,S". Mimo tych oznaczen zdarza sie, ze na
niebieskiej butli widoczne sg rowniez znaki powddki; przede wszystkim niebieski
kolor i czesto biaty napis ,G.", ktérego nie obejmuje w catosci opaska umieszczana

przez pozwang.



Z kolei powddka w punktach sprzedazy detalicznej pozyskuje wymieniane
przez klientéw butle z oznaczeniami pozwanej. Od niedawna przemalowuje je na

kolor niebieski i oznacza wtasnymi znakami towarowymi.

Powodka i pozwana stosujg w ograniczonym zakresie system wymiany
pustych butli gazowych. Nie fgczy ich porozumienie w tej sprawie, niemniej
wymiana butli nastepuje na poziomie dystrybutoréw regionalnych. W okolicach L.
ten sposob wspotpracy jest stosowany w wagskim zakresie, niesystematycznie i
utrudniany przez powoda. Z innymi dystrybutorami gazu pozwana zawarta
porozumienia o wymianie pustych butli i uzyskata ich zgode na umieszczanie
swoich oznaczen na zwracanych butlach pomalowanych na stosowane przez inne

firmy kolory.

Sad Okregowy wskazal, ze butla na gaz stanowi standaryzowane
opakowanie. Umieszczenie na niej znakow towarowych nie moze by¢ rozpatrywane
w kategoriach wyczerpania znaku towarowego z chwilg pierwszego wprowadzenia
do obrotu, uregulowanego w art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn. z 2003 r., Dz. U. Nr 119, poz. 1117
ze zm. — dalej oznaczane jako ,p.w.p.”). Miatoby ono zastosowanie tylko wtedy,
gdyby pozwana wprowadzata do obrotu oznakowane i napetnione przez powoda

butle z gazem jako kolejny dystrybutor tego gazu.

Tymczasem pozwana wykorzystuje jedynie puste butle oznaczone znakami
towarowymi powoda i napetnia je gazem propan-butan, oznakowujgc te butle
wilasnymi oznaczeniami (poza kolorem niebieskim, ktéry pozostaje na butli).
W ocenie Sadu Okregowego pozwana nie uzywa znaku towarowego powoda
w rozumieniu art. 154 p.w.p., ani art. 296 ust.2 p.w.p., poniewaz nie umieszcza
znakéw towarowych (nie reprodukuje ich, ani nie imituje) powodki na butlach, ani
nie postuguje sie nimi w reklamie. Jej dziatanie ogranicza sie do opatrywania
niebieskich butli rowniez swoimi znakami towarowymi i innymi oznaczeniami,
pozwalajgcymi konsumentom na ustalenie, ze te konkretng butle napetnita gazem
pozwana. Weditug Sadu | instancji czyn z art. 296 p.w.p. wymaga ,kierunkowego"

dziatania i aktywnego umieszczania cudzego znaku.



Sad Okregowy stwierdzit dalej, ze powddka nie przestrzega powszechnie
funkcjonujgcego na rynku zwyczaju pozyskiwania pustych, zwrotnych opakowan
gazu i wtérnego sposobu ich wykorzystywania. Takie jej zachowanie jest sprzeczne
z pojeciem dobrych obyczajow kupieckich i stanowi naduzycie prawa do znaku
towarowego w rozumieniu art. 5 k.c. Oznakowywanie wiasnymi znakami butli
uzyskanych na rynku wtérnym ma na celu zwiekszenie ich ilosci na rynku
i ograniczanie dostepu do rynku pozwanemu. Strony nie podpisaty porozumienia
0 wymianie pustych butli. Pozwana ma najwieksze problemy z wymiang butli
w rejonie rozlewni gazu w L., w ktérym udziat powddki w rynku jest przewazajgcy.
Chcac wejs¢ na ten rynek bez wykorzystania butli z wymiany, musiataby ponosic
wysokie koszty wprowadzania gazu tylko w nowych butlach, ktorych cena
przewyzsza znacznie wartos¢ towaru. Koszt przemalowania butli réwniez podniesie
cene towaru, skoro w kazdym przypadku wymiany butli na butle w innym kolorze

zachodzitaby koniecznos¢ jej ponownego przemalowywania.

Sad Okregowy nie dopatrzyt sie takze podstaw do przypisania pozwanemu
czynu niedozwolonego 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.), skoro nie wystepuje ryzyko konfuzji niebieskich butli, opatrzonych
znakami towarowymi ,G." i butli tak oznaczonych, powtérnie napetnionych przez
pozwang. Na butlach powtdrnie napetnionych znajdujg sie bowiem oznaczenia na
folii opasujgcej butle, na zafoliowanym zaworze butli oraz zakretce z logo firmy -
,S.", a W sprawie nie wykazano, ze dochodzi do pomytek co do producenta gazu, w

tak oznakowanych butlach.

Na skutek apelacji powddki od powyzszego wyroku Sad Apelacyjny
wyrokiem z dnia 27 marca 2007 r. zmienit wyrok Sadu Okregowego
I W przewazajgcej czesci uwzglednit powddztwo. W orzeczeniu reformatoryjnym

Sad Apelacyjny:

1) zakazat pozwanej wprowadzania do obrotu dystrybuowanego przez nig
gazu propan-butan lub pochodnych mieszanin z propanem, w napetnionych przez
pozwang Spotke w/w gazem jedenastokilogramowych butlach oznaczonych

znakami towarowymi: stownym ,G.", zestawieniem kolorystycznym na butli koloréw



niebieskiego z czerwonym pasem na ptaszczu butli oraz znakiem graficznym
,P." tj. w ksztatcie dwuczesciowego biatego rzutu szescianu - do uzywania ktorych

uprawniony jest ,,G." Spotka Akcyjnaw W.,

2) nakazat pozwanej opublikowanie na jej koszt w lokalnym tygodniku
,Dziennik Wschodni" nie dalej niz na stronie 3, w formacie 15% nastepujgcej tresci
ogtoszenia: ,Zarzad ,B." - Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia w B. -
wiasciciela rozlewni gazu - ,S." w S. o$wiadcza, iz na terenie wojewodztwa |. - bez
zgody spotki ,G." S.A. - wprowadzat do obrotu napetnione przez spotke ,B." gazem
butle gazowe oznaczone zarejestrowanym znakiem towarowym spétki ,G." S.A. co
jest niezgodne z ustawg z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wifasnosci
przemystowej. Zarzad spotki ,B." przeprasza P.T. Konsumentéw za takie dziatania,

moggce wprowadza¢ w btgd co do pochodzenia gazu.”;

W pozostatej czesci apelacja powodki zostata oddalona. Sad Apelacyjny

rozstrzygnat takze o kosztach procesu za obie instancje.

Sad odwotawczy przyjgt za podstawe orzekania ustalenia poczynione przez
Sad Okregowy, ktére jednak uzupetnit i wywiddt z nich odmienne wnioski niz Sad
| instancji. Uznat, ze brak podstaw do stwierdzenia, iz powddka utrudnia pozwanej
dostep do rynku. Zwrécit uwage, ze sama pozwana przyznata, iz obie strony na
rownych prawach uczestniczg w internetowym systemie wymiany butli gazowych.
Niezawarcie porozumienia o wymianie butli, wystepowanie zaktécen w ptynnym
przeprowadzaniu tej wymiany czy przemalowywanie przez powodke butli
pozwanego Swiadczy o braku wspétpracy, a nie o dziataniach ograniczajgcych
konkurencje. Sad Apelacyjny zaznaczyt, ze powddka nie ma obowigzku ufatwiac
pozwanemu zaistnienia ani funkcjonowania na rynku. Kazdy podmiot prowadzgcy
dziatalno$¢ gospodarczg, czy tez wchodzgcy na rynek, musi sam ponies¢ koszty tej
dziatalnosci, w tym takze koszty reklamy, promocji i zdobywania kolejnych klientéw.
Zapewnienie wlasciwego opakowania, jakim jest butla na gaz, obcigza sprzedawce.
W sytuacji, gdy obie strony sg w posiadaniu butli ze znakami drugiej strony,
przy czym pozwana wprowadza w nich gaz do obrotu zamieszczajgc na butlach
dodatkowe, wtasne oznaczenia, zas powddka przemalowuje butle i wprowadza do

obrotu z wiasnymi znakami towarowymi, tego ostatniego dziatania nie mozna



oceni¢ jako proby monopolizowania rynku skutkujgcego odmowg przyznania
powodowi ochrony wynikajgcej z prawa witasnosci przemystowej. Dlatego tez
powotanie przez Sad Okregowy jako podstawy uzasadniajgcej oddalenie

powddztwa art. 5 k.c. Sgd Apelacyjny uznat za nieuzasadnione.

Zdaniem Sadu Il instancji pozwana naruszyta prawa powodki do znakdéw
towarowych w sposéb uzasadniajgcy zastosowane art. 154 i art. 296 ust. 2 pkt 1
p.w.p. Pozwana Spétka wprowadza bowiem do obrotu gaz w butlach
oznakowanych znakami towarowymi powoda, a umieszczane przez nig dodatkowe
oznaczenia nie zaklejajg w catosci znakow powoda. Przewidziane w art. 296 p.w.p.
roszczenia przystugujg uprawnionemu w przypadku naruszenia jego prawa przez
bezprawne uzywanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego (ust. 2 pkt 1)

badz znaku identycznego lub podobnego.

O naruszeniu decyduje wytgcznie bezprawno$¢ odtworzenia cudzego znaku
i uzywania go do oznaczenia towarow takich samych jak objete rejestracjg
reprodukowanego znaku. Pozwana spétka dokonuje czegos wiecej niz reprodukciji,
poniewaz uzywa do oznaczenia swojego towaru, identycznego z towarem powoda
(gazu w butli), oryginalnych znakéw pochodzgcych od powoda. Sad Apelacyjny
podzielit prezentowany w literaturze poglad, ze wykorzystanie przez osobe trzecig
oryginalnie oznaczonego opakowania dla wtasnego towaru jest takze naruszeniem
prawa do znaku. Wyliczenie w art. 154 p.w.p. ma charakter przyktadowy, a nie
wyczerpujgcy. Termin ,naktadanie” (,oznaczanie”), nalezy rozumie¢ szeroko, jako
kazdg czynnosé, ktoérej skutkiem jest stworzenie zwigzku pomiedzy znakiem
a towarem. W wypadku wykorzystania oryginalnie natozonego przez uprawnionego
znaku nie jest konieczne wykazanie ryzyka pomyiki, gdyz zdaniem Sadu
Apelacyjnego, jej wystgpienie jest przesgdzone. Uzycie przez pozwanego folii
termokurczliwej na zaworach butli oraz folii samoprzylepnej na korpusie
Z oznaczeniem napetniajgcego butle, nie jest wystarczajgcy do przyjecia, ze
nastgpita jakosciowa zmiana w zakresie oznaczenia butli. Strona pozwana
przyznata, ze naklejenie folii nie eliminuje mozliwosci odczytania znakéw
towarowych powoda. Taki sposéb oznaczania butli moze prowadzi¢ co najmniej
do przyjecia nieuprawnionego wniosku o istnieniu  zwigzkéw miedzy

przedsiebiorcami, ktérych oznaczenia znajdujg sie na butli.



Oceniajgc roszczenie powoda z punktu widzenia przepisow art. 10 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sgd Apelacyjny uznat, ze sposob
oznaczania butli przez pozwanego moze wprowadza¢ w btgd co do pochodzenia
towaru od okreslonego dystrybutora. Nie podzielit natomiast zarzutu naruszenia art.
18a tej ustawy, stajgc na stanowisku, ze nie miat on w sprawie zastosowania, skoro

nie istniat spor co do nieprawdziwosci oznaczen umieszczonych na opakowaniach.

Ostatecznie wiec Sad Apelacyjny przyjat, ze dziatanie pozwanej Spofki
zwigzane z wprowadzeniem do obrotu butli z gazem, oznaczonych znakami
towarowymi powodki stanowi naruszenie prawa powodki przewidzianego w art. 296
ust. 2 pkt 1 p.w.p. i powddce nalezy udzieli¢ zgdanej przez nig ochrony niemal
w catosci. Sad Il instancji odmoéwit tylko zakazanie pozwanej napetniania gazem
butli ze znakami towarowymi powodki, jako ustugi $wiadczonej klientom
przychodzgcym z witasnymi butlami w celu ich napetnienia. Sgd uznat ponadto za
wystarczajgce jednokrotne oswiadczenie i w mniejszym rozmiarze, niz chciata

powddka.

Pozwana zaskarzyta skargg kasacyjng powyzszy wyrok w czesci
zmieniajgcej wyrok Sadu | instancji i uwzgledniajgcej powddztwo oraz orzekajgce;j
0 kosztach postepowania odwotawczego (pkt | lit. a, b i d oraz pkt Ill). Wniosta
0 jego uchylenie w tym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie
0 przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sad Apelacyjny
z pozostawieniem temu Sgdowi mozliwosci rozstrzygniecia o kosztach wszystkich

instancji, w tym takze o kosztach postepowania kasacyjnego.

Skarga oparta zostata na podstawie naruszenia prawa materialnego
(art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c.) i skonkretyzowana w zarzutach niewtasciwego
zastosowania art. 152 i art. 154 p.w.p. w zw. z art. 5 k.c., art. 154 p.w.p., art. 155
p.w.p., art. 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p., art. 296 p.w.p. w zw. z § 15 ust.
2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. o bezpieczenstwie
i higienie pracy przy napetnianiu i rozprowadzaniu paliw ptynnych (Dz.U. Nr 75,
poz. 846 ze zm.) oraz art. 5 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach

i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.), art. 296 ust. 2 pkt 1



p.w.p. i art. 305 p.w.p., oraz art. 3, art. 15 ustawy o0 zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji w zw. z art. 5 k.c.

Powoddka wniosta o oddalenie skargi i zasgdzenie na jej rzecz zwrotu

kosztéw postepowania kasacyjnego.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skarzgca podwaza prawidtowos¢ stanowiska Sadu Il instancji
wielokierunkowo. Porzadkujac jej zarzuty ujg¢ je mozna nastepujgco — Sad

Apelacyjny btednie zastosowat wskazane w skardze przepisy, bowiem:

1) SposOb oznaczania butli stosowany przez pozwang byt prawidtowy
I wyklucza mozliwos¢ uznania, ze pozwana uzywata znaku towarowego
powodki;

2) z chwilg wprowadzenia przez powodke butli z gazem do obrotu jej prawa do

znakow towarowych na tych butlach ulegly wyczerpaniu, wiec nie mogto

dojs¢ do ich naruszenia przez pozwang;

3) dziatania powddki na rynku sprzedazy gazu propan-butan w butlach

naruszaty zasady wspotzycia spotecznego i uczciwej konkurenciji.

Podstawowe znaczenie ma pierwszy z postawionych zarzutdw, skupiajgcy
sie na zastosowaniu art. 154 i art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Pozwana podnosi, ze nie
umieszczata znaku towarowego powddki na swoich towarach, przeciwnie — jej
dziatania skierowane byly na umieszczenie na butli do gazu ptynnego witasnego
oznaczenia i zastgpienia nim (zakrycia) oznaczenia powddki. Zastosowane metody
nie obejmowaty catej butli, co powodowato, ze widoczny byt jej kolor pierwotny
(niebieski) i niekiedy czes¢ biatego napisu ,G”. Te okolicznosci znajdujg
potwierdzenie w ustaleniach obydwu Sgadow i powodujg, ze nie mozna sie zgodzi¢
z podstawowym wnioskiem Sgdu Apelacyjnego — ze pozyskane na rynku wtérnym
butle z oznaczeniami powoda, w ktérych pozwana sprzedawata rozlewany przez
siebie gaz, wprowadzane byty przez nig na rynek jako noszgce znak identyczny ze
znakiem powoda, gdyz ,fakt uzycia przez pozwanego folii termokurczliwej
na zaworach butli oraz folii samoprzylepnej na korpusie z o0znaczeniem

napetniajgcego butle, nie jest wystarczajgcy do przyjecia, ze nastgpita jakosciowa
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zmiana w zakresie oznaczenia butli”. Jest oczywiste, ze butla opasana tasmg
samoprzylepng zawierajgcg informacje o pozwanej jako podmiocie napetniajgcym
butle gazem, ktéra to taséma =zastaniala przynajmniej czesciowo oznaczenie
naniesione farbg, opatrzona ponadto foliowym zabezpieczeniem zaworu i zatyczkg
z logo pozwanej, ha pewno nie byta oznaczona identycznie jak butle wprowadzane
do obrotu przez powddke. Podjete przez pozwang dziatania majgce zakry¢ znaki
towarowe powddki powodowaty, ze znaki nie byty widoczne w catosci, i przez to nie
byty identyczne w odbiorze. Niewatpliwie wiec nastgpita jakosciowa zmiana
w oznaczeniu butli. W tej sytuacji mozna méwic¢ jedynie o wprowadzaniu do obrotu
przez pozwang towaru identycznego w opakowaniu ze znakiem podobnym do
uzywanego przez powodke, co jednak przenosi rozwazania na ptaszczyzne innego
przepisu i podlega ocenie wedtug innych zasad. O ile bowiem, jak stusznie
stwierdzit Sad Apelacyjny — wprowadzanie identycznego towaru pod identycznym
znakiem, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p., nie wymaga wykazywania
mozliwosci konfuzji u odbiorcy, ta bowiem jest oczywista, o tyle wprowadzenie
towaru identycznego pod znakiem podobnym do zarejestrowanego stanowi
naruszenie zarejestrowanego znaku tylko wtedy, kiedy grozi wprowadzeniem
odbiorcow w btad, w szczegdlnosci przez skojarzenie znaku ze znakiem
towarowym zarejestrowanym (art. 292 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Sad Apelacyjny,
wprawdzie przyjat za podstawe rozstrzygniecia stanowisko o identycznosci znakow,
lecz skonstatowat tez krotko, iz sposdb oznaczenia butli przez pozwang moze
prowadzi¢ co najmniej do nieuprawnionego skojarzenia o istnieniu zwigzkow
miedzy przedsiebiorcami, ktérych oznaczenia znajdujg sie na butli. Jednak
ustalenia faktyczne poczynione w sprawie przez Sgd Okregowy i przyjete za
wiasne przez Sad Apelacyjny nie dajg podstaw do takiego wniosku, skoro wynika
z nich, ze gaz pochodzacy od poszczegolnych firm trudnigcych sie jego rozlewem
i dystrybucjg sprzedawany jest z magazynéw-klatek oznaczanych logo danej firmy,
a ponadto — co wazniejsze, ze na rynku paliw ptynnych w regionie |I. powszechne
jest — w ramach wspotpracy pomiedzy firmami prowadzgcymi rozlewnie -
oznaczanie wtornie wykorzystywanych butli w taki wiasnie sposéb, jaki stosowata
pozwana. Taka praktyka musi rzutowa¢ na sposob postrzegania oznaczehn na

butlach, obejmujgcych dwa poziomy — pierwotny malunek na korpusie i wtérne
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oznaczenie dokonane innymi, mniej trwatymi technikami na powierzchni
malowanej, 1 prowadzi¢c do nadawania podstawowego znaczenia znakom
i informacjom umieszczonym nastepczo (pdzniej) oraz traktowania znakow
znajdujgcych sie pod nimi, jako swiadczgcych o wykorzystaniu butli z rynku
wtornego (ze ,zwrotow”), a nie o powigzaniach z podmiotem, ktdry wczesniej tej

butli uzywat lub wprowadzit jg jako pierwszy do obrotu.

Powotywane przez skarzgcqg przepisy rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 6 wrzesnia 1999 r. o bezpieczenstwie i higienie pracy przy napetnianiu
I rozprowadzaniu paliw ptynnych, ani Zzadne inne przepisy nie ograniczajg
sposobdw oznaczania butli do gazu jedynie do ich malowania. Skarzgcy ma racje,
ze narzucenie takiej metody jako jedynej prawidtowej prowadzitoby do szybszego
zuzywania sie butli, skracajgc jej zywotnos$¢, a tym samym naruszajgc zalecenia
art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Stusznie tez podnosi, ze etykietowanie, a zatem oznaczanie naniesiong na
opakowanie etykietg, jest metodg oznaczania towaréw niebezpiecznych
przyjmowana w dyrektywie Komisji 93/101/WE z dnia 11 listopada 1993 r. (Dz.U.
UE L z 1994 r. Nr 1 poz. 13).

Sg to jednak okolicznosci drugorzedne o tyle, ze powotywane przepisy nie
mogg uprawnia¢ zadnego podmiotu do naruszania praw ze znakdéw towarowych
innego  podmiotu. Podmiot wprowadzajgcy swoéj towar do obrotu
w standaryzowanym opakowaniu wielokrotnego uzytku, jakim jest butla na gaz
ptynny, obowigzany jest oznaczy¢ to opakowanie w taki sposéb, aby znajdujgce sie
na nim wczesniej znaki towarowe innego podmiotu nie byty elementem odbieranym
jako oznaczenie tego towaru, a wiec powinien je zastoni¢ lub usung¢. Konieczne
jest zastosowanie do tego celu techniki na tyle trwatej, aby na butli przynajmniegj
przez pojedynczy cykl jej wykorzystywania (od momentu skierowania do obrotu do
zwrotu przez nabywce towaru) znajdowaty sie oznaczenia identyfikujgce jednostke,
ktora wprowadzita do obrotu gaz w butli w tym cyklu wykorzystywania opakowania.
Technika zastosowana przez pozwang ten wymog spetniata, aczkolwiek jedynie
na poziomie minimalnym (zastoniecie znakoéw towarowych powddki nie byto

catkowite).
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Wystarczyto to jednak, aby nie mozna byto pozwanej przypisa¢ naruszenia
znakow towarowych powodki w sposob przewidziany w art. 296 ust. 2 p.w.p.
Nie zostaly tez spetnione przestanki konieczne do popetnienia przez pozwang

czynu z art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Powyzszy wniosek powoduje, ze skarge kasacyjng pozwanej uznac¢ nalezy

za uzasadniong, mimo ze pozostate zarzuty pozwanej nie byty stuszne.

Zarzut naruszenia art. 155 p.w.p., oparty na twierdzeniu, ze powddka
wyczerpata prawo do swojego znaku towarowego oparte jest na niezrozumieniu
istoty wyczerpania prawa, ktore dotyczy sytuacji dalszego obrotu towarem
wprowadzonym pod okreslonym znakiem do obrotu — a zatem miatoby
zastosowanie, co wyjasnit juz Sgd Okregowy, gdyby pozwana sprzedawata dalej
gaz rozlewany przez powddke i zakupiony od niej. Nie jest to natomiast podstawa
do konstruowania uprawnienia pozwanej do wprowadzania w opakowaniu

z cudzymi znakami wlasnego towaru.

Ustalenia poczynione przez Sad Apelacyjny nie pozwalajg réwniez na
podzielenie zarzutéw pozwanej o btednym niezastosowaniu wobec powodki art. 5
k.c., jako sankcji za jej niewlasciwe, zdaniem skarzacej, postepowanie na rynku

dystrybucji gazu ptynnego i naduzywanie prawa do znaku towarowego.

Sad Il instancji uzupetnit ustalenia Sgdu Okregowego i oceniajgc stosunkKi
miedzy stronami trafnie nie dopatrzyt sie po stronie powddki zachowan na tyle
nagannych, aby uzasadniaty stosowanie klauzul generalnych, ktére w obrocie
gospodarczym muszg by¢ wykorzystywane szczegdlnie ostroznie. Sgd Apelacyjny
stusznie stwierdzit, ze powodka nie ma obowigzku utatwiania pozwanej wejscia na
rynek i zdobywania klienteli, a jej postepowanie nie Swiadczyto o aktywnym

I nieuczciwym przeciwdziataniu ekspansji pozwanej na nowych rynkach lokalnych.

Nie jest tez stuszny samodzielnie rozpatrywany zarzut naruszenia art. 296
wzw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. Wprawdzie powotany przepis w obecnie
obowigzujgcym brzmieniu dotyczy jedynie podania do publicznej wiadomosci
catosci lub czesci orzeczenia, albo informacji o orzeczeniu, nie zas zobowigzania
naruszyciela do ztozenia stosownego oswiadczenia, niemniej w sytuaciji, kiedy Sad

Apelacyjny jako kumulatywng przestanke uwzglednienia powddztwa przyjat art. 10
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ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podstawg zobowigzania do

ztozenia oswiadczenia bytby art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Z uwagi na to, ze jeden z zarzutdw wypetniajgcych podstawe naruszenia
prawa materialnego okazat sie oczywiscie uzasadniony, Sad Najwyzszy na
podstawie art. 398® k.p.c. w zw. z art. 398%* k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art.
98 § 1i3 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c. uchylit wyrok Sgdu Apelacyjnego w zaskarzonej

czesci i orzekt co do istoty sprawy.
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