SIEMENS

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 23 lutego 2006 r.”

W sprawie C-59/05

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) postanowie-
niem z dnia 2 grudnia 2004 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 10 lutego
2005 r., w postepowaniu:

Siemens AG

przeciwko

VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und Prozeflautomatisierung mbH,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, ].N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), K. Lenaerts,
M. Ilesic¢ i E. Levits, sedziowie,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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rzecznik generalny: A. Tizzano,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Siemens AG przez S. Jackermeiera, Rechtsanwalt, i D. Laufhiittego,
Patentanwalt,

— w imieniu VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und Prozeflautomatisierung
mbH przez A. Osterloha i E. Osterloha, Rechtsanwilte,

— w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przez T. Noweakowskiego, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspélnot Europejskich przez A. Aresu i F. Hoffmeistera,
dzialtajacych w charakterze pelnomocnikéw,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy
bez opinii,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Whiosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 3 a
ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 wrze$nia 1984 r. dotyczacej
reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy poréwnawczej (Dz.U. L 250, str. 17)
zmienionej dyrektywa 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 paz-
dziernika 1997 r. (Dz.U. L 290, str. 18) (zwanej dalej ,dyrektywa 84/4507).

Whiosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy spétka Siemens AG
(zwanej dalej ,Siemensem”) a spolka VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und
Prozeflautomatisierung mbH (zwana dalej ,VIPA”) w przedmiocie reklamy VIPA
majacej na celu promocje sprzedazy komponentéw kompatybilnych ze sterowni-
kami produkowanymi i sprzedawanymi przez Siemensa.

Ramy prawne

Uregulowania wspélnotowe

Zgodnie z art. 2 pkt 2 a dyrektywy 84/450 ,reklama poréwnawcza” w rozumieniu tej
dyrektywy oznacza ,kazda reklame, ktéra wyraznie lub przez domniemanie
[bezpoérednio lub posrednio] identyfikuje konkurenta albo towary lub uslugi
oferowane przez konkurenta”.
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Artykul 3 a ust. 1 tej dyrektywy przewiduje, ze:

»W aspekcie danego poréwnania reklama poréwnawcza jest dozwolona, o ile
spelnione sa nastepujace warunki:

¢) poréwnuje ona obiektywnie jedng lub kilka zasadniczych, istotnych, mozliwych
do zweryfikowania i reprezentatywnych cech tych towaréw i ustug, przy czym
jedna z tych cech moze by¢ cena;

g) nie korzysta ona w sposéb bezprawny z reputacji zwigzanej z danym znakiem
towarowym, nazwg handlowg lub innymi znakami wyrézniajacymi konkurenta
lub z nazwa pochodzenia produktéw konkurujacych;

Motywy drugi, czternasty i pietnasty dyrektywy 97/55 brzmia nastepujaco:

»2) Wprowadzenie rynku wewnetrznego bedzie sie wiazalo z coraz dalej idacym
rozszerzaniem réznorodno$ci podazy; fakt, ze [jako ze] konsumenci moga
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i muszg w najwyzszym stopniu skorzysta¢ na powstaniu rynku wewnetrznego,
a takze fakt, iz [jako ze] reklama jest bardzo waznym $rodkiem otwierania
realnych kanaléw zbytu na calym obszarze Wspdlnoty dla wszystkich towaréw
i ustug, we wszystkich panstwach czlonkowskich musza istnie¢ takie same
podstawowe przepisy regulujace forme i tre$¢ reklamy poréwnawczej i musza
istnie¢ zharmonizowane warunki wykorzystywania reklamy poréwnawczej;
spelniajaca te warunki reklama poréwnawcza przyczyni sie do obiektywnego
wydobycia zalet poszczegdlnych poréwnywalnych produktéw; reklama pordw-
nawcza moze w ten sposéb stymulowaé konkurencje miedzy dostawcami
towaréw i ustug w interesie konsumentéw.

14) Skuteczno$¢ reklamy poréwnawczej moze jednakze wymaga¢ identyfikacji
towaréw badZz uslug konkurenta poprzez odniesienie sie do jakiego$ znaku
towarowego, ktérego ten konkurent jest wlascicielem lub tez do jego nazwy
handlowej.

15) Takiego rodzaju uzycie znaku handlowego [towarowego], nazwy handlowej lub
innych wyrézniajacych oznaczenn innego podmiotu nie jest naruszeniem
wylacznego prawa, o ile jest dokonywane przy poszanowaniu warunkéw
ustalonych przez niniejsza dyrektywe, a celem ich uzycia jest tylko wprowa-
dzenie rozréznienia miedzy nimi oraz, w konsekwencji, obiektywnego
uwypuklenia réznic miedzy nimi”,

Uregulowania krajowe

Przepisy § 6 ustawy z dnia 7 czerwca 1909 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, zwanej dalej ,UWG”) przewiduja miedzy
innymi, Ze:
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»1) Reklama poréwnawcza to reklama umozliwiajaca bezposérednio lub posrednio
rozpoznanie konkurenta albo towaréw lub uslug oferowanych przez konku-
renta.

2) Kto stosuje reklame poréwnawczgy, dziata nieuczciwie [...], jezeli poréwnanie:

4. wykorzystuje w nieuczciwy sposéb renome oznaczenia uzywanego przez
konkurenta lub przynosi jej uszczerbek. [...]”".

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Siemens produkuje i sprzedaje miedzy innymi sterowniki programowalne pod nazwa
»Simatic”. W 1983 r. wprowadzil on dla tych sterownikéw i ich dodatkowych
komponentéw system numeracji zaméwien skladajacy sie z kombinacji wielkich liter

i cyfr.

VIPA wytwarza i sprzedaje réwniez komponenty kompatybilne ze sterownikami
»Simatic”, do ktérych od 1988 r. uzywa systemu identyfikacyjnego niemal
identycznego z systemem uzywanym przez Siemensa. Pierwsza czes¢ kombinacji
znakéw skladajacych sie na numery zamdwienia Siemensa, na przyklad ,,6ES5” lub
L6ES7”, jest bowiem zastgpiona skrétem firmowym ,,VIPA”, po czym nastepuje trzon
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numeru zamodwienia oryginalnego produktu Siemensa. Ten trzon numeru
zaméwienia zawiera wskazéwke co do cech danego produktu i umozliwia jego
uzycie w urzadzeniu sterowniczym, jako ze nalezy go wpisa¢ w tym urzadzeniu
w celu jego uruchomienia.

I tak VIPA sprzedaje pod numerem zamdwienia ,VIPA 928-3UB21” komponent,
ktéry odpowiada oryginalnemu produktowi Siemensa o numerze zamdwienia
L6ES5 928-3UB21”. VIPA podaje ten numer na swoich produktach oraz w swoim
katalogu wraz z nastepujaca informacja: ,Prosze sprawdzi¢ w instrukcji obslugi
urzadzenia numer zamdwienia modultu pamieci, ktéry jest Pafistwu potrzebny, lub
do nas zadzwoni¢! Numery zamoéwienia odpowiadaja numerom zamdwienia
moduléw pamieci Siemensa”.

Siemens wytoczyla powddztwo przeciwko VIPA, zarzucajac jej nieuczciwe
wykorzystanie reputacji jej produktéw. W pierwszej instancji sad uwzglednit
zadania Siemensa, jednakze orzeczenie to zostalo uchylone przez sad odwolawczy.
Nastepnie Siemens wniosta rewizje (,Revision”) do Bundesgerichtshof.

Uznawszy, ze wykladnia dyrektywy 84/450 jest niezbedna do rozstrzygniecia
zawislego przed nim sporu, Bundesgerichtshof postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwréci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy reputacja »innego znaku wyrézniajacego« konkurenta jest wykorzystywana
w bezprawny sposdb w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450/EWG,
gdy reklamodawca przejmuje bez modyfikacji trzon znaku wyrédzniajacego
znanego w kregach fachowych (w niniejszym przypadku: system numeracji
zaméwient) konkurenta i w swej reklamie odwoluje sie do przejecia bez
modyfikacji tego znaku wyrézniajacego?
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2) Czy korzy$¢, jaka dla reklamodawcy i konsumenta stanowi przejecie bez
modyfikacji znaku wyrézniajacego, jest decydujacym elementem przy dokony-
waniu oceny bezprawnego charakteru wykorzystania reputacji tego znaku
w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450/WE?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez pytania, ktére nalezy przeanalizowac tgcznie, sad krajowy pragnie gtéwnie
dowiedzie¢ sie, czy wykorzystujac w swoich katalogach trzon znaku wyrézniajacego
producenta, tj. system numeracji zaméwien jego produktéw znanych w fachowych
kregach, konkurujacy dostawca korzysta w bezprawny sposéb z reputacji zwigzanej
z tym znakiem wyrézniajagcym w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450
oraz czy dla celéw tej oceny nalezy wzia¢ pod uwage korzy$¢, jaka takie uzycie
stanowi dla konsumentéw i dla reklamodawcy.

Zgodnie z art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 reklama poréwnawcza jest
dozwolona, jezeli, miedzy innymi, nie korzysta ona w sposéb bezprawny z reputacji
zwigzanej ze znakiem towarowym, nazwg handlowa lub innymi znakami wyréznia-
jacymi konkurenta lub z nazwa pochodzenia produktéw konkurujacych.

W mys$l orzecznictwa Trybunalu w celu dokonania oceny, czy spelniony zostal
warunek okre$lony w art. 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, nalezy wzigé pod uwage
motyw pietnasty dyrektywy 97/55, zgodnie z ktérym uzycie znaku towarowego lub
znaku wyrézniajacego nie narusza prawa do znaku towarowego, jezeli nastepuje ono
z poszanowaniem warunkéw ustanowionych w dyrektywie 84/450, a jego celem jest
jedynie odréznienie produktéw i ustug reklamodawcy od produktéw i ustug jego
konkurenta, i tym samym uwypuklenie w obiektywny spos6b réznic (zob. wyrok
z dnia 25 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe, Rec. str. [-7945,
pkt 53).
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Zatem nie mozna uznad, ze reklamodawca korzysta w bezprawny sposéb z reputacji
zwigzanej ze znakami wyrdzniajacymi swojego konkurenta, jezeli odwolanie do tych
znakéw stanowi przeslanke skutecznej konkurencji na rynku wlasciwym (zob. ww.
wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 54).

Co wiecej, Trybunal orzekl, ze uzycie przez osobe trzecig znaku towarowego moze
stanowi¢ korzystanie w bezprawny sposéb z charakteru odrézniajacego lub renomy
znaku towarowego lub przynosi¢ im uszczerbek na przyklad wtedy, gdy w kregu
odbiorcé6w wywolane zostaje falszywe wrazenie co do stosunkéw miedzy
reklamodawca a wtadcicielem znaku towarowego (zob. ww. wyrok w sprawie
Toshiba Europe, pkt 55).

Jak wynika z postanowienia odsylajacego, przejecie przez VIPA trzonu systemu
numeracji zaméwienn Siemensa ma stanowi¢ dla odbiorcéw informacje
o réwnowaznoéci odpowiednich produktéw obu stron pod wzgledem technicznym.
W konsekwencji chodzi tu o poréwnanie zasadniczych, istotnych, mozliwych do
zweryfikowania i reprezentatywnych cech towaréw w rozumieniu art. 3 a ust. 1 lit. c)
dyrektywy 84/450 (zob. ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 56).

W kazdym razie nalezy sprawdzié, czy to przejecie moglo wywolaé u odbiorcéw, do
ktérych byta skierowana reklama VIPA, skojarzenie miedzy producentem spornych
sterownikéw i ich dodatkowych komponentéw a konkurujacym dostawca w ten
sposéb, ze ci odbiorcy przenoszy reputacje wyrobéw tego producenta na wyroby
sprzedawane przez wspomnianego dostawce.

Na poczatku nalezy stwierdzi¢, ze sporne produkty sa przeznaczone dla fachowych
kregéw. Skojarzenie reputacji produktéw Siemensa z produktami VIPA jest zatem
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duzo mniej prawdopodobne, niz gdyby te produkty byly przeznaczone dla
konsumentéw konicowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe,
pkt 52).

Ponadto fakt, ze VIPA uzywa wlasnego skrétu firmowego w pierwszej czesci
numerdéw zamdéwienia i ze w swoim katalogu podaje, iz te numery odpowiadaja
numerom moduléw pamieci, pozwala na rozréznienie tozsamosci VIPA i Siemensa
tak, Ze nie moga powstaé falszywe wrazenia co do pochodzenia produktéw VIPA
badz co do powigzania pomiedzy tymi dwoma przedsiebiorstwami (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 59).

Wreszcie z akt sprawy przedlozonych Trybunalowi wynika, ze cyfry i litery, ktére
tworza trzon numeru zamdwienia, wskazuja nie tylko na cechy spornego produktu,
lecz réwniez umozliwiaja jego uzycie w urzadzeniu sterowniczym. Uruchomienie
procesu sterowania zalezy bowiem od wpisania tych cyfr i liter w tym urzadzeniu.

W odniesieniu do korzysci, jaka identyczne przejecie znaku wyrdzniajacego stanowi
dla reklamodawcy i konsumenta, po pierwsze, Trybunal orzek! juz, ze reklama
poréwnawcza ma da¢ konsumentom mozliwo$¢ skorzystania w pelni z rynku
wewnetrznego, jako ze reklama jest bardzo waznym $rodkiem otwierania realnych
kanaléw zbytu na calym obszarze Wspdlnoty dla wszystkich towaréw i ustug (zob.
wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, Rec.
str, [-3095, pkt 64).

Po drugie, z motywu drugiego dyrektywy 97/55 wynika, Ze reklama poréwnawcza
ma réwniez na celu stymulacje konkurencji miedzy dostawcami towaréw i uslug
w interesie konsumentéw.
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Z tego wynika, ze korzy$¢, jaka reklama poréwnawcza stanowi dla konsumentéw,
musi by¢ koniecznie wzieta pod uwage przy dokonywaniu oceny, czy wykorzystanie
przez reklamodawce reputacji zwigzanej ze znakiem towarowym, z nazwa handlowa
lub z innymi znakami wyrézniajacymi konkurenta ma bezprawny charakter.

Natomiast korzy$¢, jaka reklamodawca czerpie z reklamy poréwnawczej, ktérej
istnienie jest oczywiste z uwagi na sam charakter tego typu reklamy, nie moze sama
w sobie stanowi¢ decydujacego elementu w ocenie zgodno$ci z prawem zachowania
tego reklamodawcy.

W niniejszym przypadku gdyby w numerach zaméwienia produktéw, ktére VIPA
oferuje jako dodatkowe komponenty do sterownikéw Siemensa, znajdowal sie inny
trzon, uzytkownicy musieliby wyszukiwa¢ numery zamoéwienia odpowiednich
produktéw oferowanych przez Siemensa za pomoca listy poréwnawczej. Jak
stwierdzil sad krajowy, byloby to zwigzane z niedogodno$ciami dla konsumentéw
i VIPA. Zatem restrykcyjne skutki dla konkurencji na rynku dodatkowych
komponentéw do sterownikéw produkowanych przez Siemensa nie moglyby by¢
wykluczone.

W $wietle powyzszych rozwazan na zadane pytania nalezy odpowiedzie¢, ze art. 3 a
ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 powinien by¢ interpretowany w ten sposéb, iz w takich
okolicznoéciach jak w postepowaniu przed sadem krajowym konkurencyjny
dostawca, ktéry uzywa w swoich katalogach trzonu znaku wyrdzniajacego
producenta znanego w fachowych kregach, nie korzysta w bezprawny sposéb
z reputacji zwiazanej z tym znakiem wyrdzniajacym.
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W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem;
do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepo-
wania przed sagdem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 3 a ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 wrze$nia 1984 r.
dotyczacej reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy poréwnawczej, zmienio-
nej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/55/WE z dnia 6 paidzier-
nika 1997 r., powinien by¢ interpretowany w ten sposdb, iz w takich
okolicznosciach jak w postepowaniu przed sadem krajowym konkurencyjny
dostawca, ktory uzywa w swoich katalogach trzonu znaku wyrézniajacego
producenta znanego w fachowych kregach, nie korzysta w bezprawny sposdéb
z reputacji zwiazanej z tym znakiem wyrézniajacym.

Podpisy
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