Sygn. akt Il CK 329/04

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 5 stycznia 2005 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Stanistaw Dgbrowski (przewodniczgcy)
SSN Marian Kocon
SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

w sprawie z powddztwa S. K.

przeciwko A. S.

0 zaniechanie czyndw nieuczciwej konkurencji i zaptate 110.523 zt,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 5 stycznia 2005 r.,

kasacji powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. akt | ACa

(),

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powdd domagat sie — po ostateczny sprecyzowaniu powddztwa — zakazania
pozwanemu uzywania znaku towarowego ,M.(...)” i wprowadzania do obrotu
okreslonych artykutéw produkowanych przez firme T.(...) z Tajwanu oraz zobowigzania
pozwanego do zamieszczenia w prasie ogtoszenia informujgcego o stosowaniu przezen

nieuczciwej konkurencji i zasgdzenia 100523 zt odszkodowania.



Sad Okregowy w L. wyrokiem z dnia 28 listopada 2003 r. oddalit powodztwo.

Sad ustalit, ze S. K. rozpoczat prowadzenie dziatalnosci gospodarczej na
podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej w 1997 r.,, a A. S. — 1994 r.
Powdd zakonczyt dziatalno$¢é gospodarczg dnia 13 stycznia 2003 r. Prowadzona przez
strony dziatalnos¢ gospodarcza polegata na handlu artykutami dzieciecymi,
importowanymi z krajow azjatyckich.

Powdd — na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997, zawartej z tajwanskg firmg
— uzyskat wytgczne prawo do sprzedazy w Polsce artykutéw dla dzieci produkowanych
przez T.(...). Umowa zostata zawarta na dwa lata. Strony przewidziaty jednak mozliwosc
jej przedtuzenia, chyba Zze umowa zostataby wcze$niej rozwigzana przez
wypowiedzenie. Strony ustality, ze roczna warto$¢ dostawy bedzie nie nizsza niz
100000 dolaréw amerykanskich.

W lipcu 1997 r. S. K. otrzymat certyfikat uprawniajgcy go do oznaczania znakiem
bezpieczenstwa wozkéw dzieciecych spacerowych. Dnia 1 kwietnia 2003 r. Urzad
Patentowy — po wycofaniu wniosku przez firme T.(...) — zarejestrowat na rzecz powoda
znak towarowy ,M.(...)".

W pazdzierniku 1997 r. powdd otrzymat — w ramach jedynej dostawy
zrealizowanej na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997 r. — 650 wozkow dzieciecych,
oznaczonych znakiem ,M.(...)". S. K. sprzedat 600 wozkdéw pozwanemu, a pozostate —
innym przedsiebiorcom.

W listopadzie 1997 r. powdd zamowit kolejna dostawe wozkoéw dzieciecych, lecz
firma T.(...), ktdra nie otrzymata petnej zaptaty za pierwszg dostawe, nie zrealizowata jej.
Dnia 26 kwietnia 1998 r. przedstawiciel T.(...) wypowiedziat umowe z dnia 1 kwietnia
1997 r. Jednakze powdd nie otrzymat tego wypowiedzenia. Firma T.(...) — po
wypowiedzeniu umowy powodowi — dostarczata wozki dzieciece pozwanemu i
upowaznita go do ich sprzedazy w Polsce oraz do uzywania znaku towarowego ,M.(...)".

Sad Okregowy uznat, ze pozwany, wprowadzajgc do obrotu towar, ktérego
sprzedaz zostata — na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1997 r. — zastrzezona na
rzecz powoda, nie dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47,
poz. 211; dalej — u.z.n.k.). Nie ma bowiem podstaw do uznanie, Zze jego postepowanie
byto sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Przede wszystkim pozwanemu nie
mozna zarzucic¢, ze naruszyt postanowienia wspomnianej umowy, poniewaz nie byt on

strong tej umowy. Ponadto pozwany zaczat sprzedawaé wozki dzieciece firmy T.(...)



dopiero w 1998 r., gdy przedstawiciel tej firmy, poinformowawszy go, ze powdd nie
zapfacit za wozki, zaproponowat mu nawigzanie wspotpracy. Zdaniem Sadu nie mozna
takze przypisa¢ pozwanemu naruszenia interesu powoda. A. S. prowadzi dziatalnos¢
gospodarczg polegajgcg na handlu artykutami dzieciecymi, importowanymi z krajow
azjatyckich, od 1994 r. S. K. rozpoczat natomiast prowadzenie dziatalnosci gospodarczej
w podobnej dziedzinie dopiero w 1997 r.

Nie doszto rowniez — wedlug Sgdu — do naruszenia przez pozwanego prawa
powoda z rejestracji znaku towarowego ,M.(...)", poniewaz S. K. w ogdle nie postugiwat
sie tym znakiem w obrocie gospodarczym.

Sad Apelacyjny zaskarzonym wyrokiem oddalit apelacje powoda, podzielajgc
ustalenia faktyczne i ocene prawng Sadu pierwszej instanc;ji.

W kasacji, opartej na pierwszej podstawie z art. 393" k.p.c., petnomocnik powoda
zarzucit naruszenie przez btedng wyktadnie oraz niewtasciwe zastosowanie art. 3 i art.
10 u.z.n.k. oraz art. oraz art. 10, art. 13, art. 25 ust. 3 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej — u.z.t.).
Powotujgc sie na te podstawe kasacyjng wniost o uchylenie wyrokow sgdow obu
instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Okregowemu w t.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Sad Apelacyjny uznatl, podzielajgc stanowisko Sgdu pierwszej instancji, ze
nieuzywanie przez powoda zarejestrowanego znaku towarowego jest wystarczajgca
podstawg do odmowy udzielenia mu ochrony z tytutu naruszenia prawa z rejestracji
znaku towarowego. Skarzgcy zakwestionowat to stanowisko, zarzucajgc, ze w sSwietle
przytoczonych w kasacji przepisow ustawy o znakach towarowych ,nieuzywanie znaku
towarowego samo w sobie nie wylgcza ochrony przed naruszeniem uprawnien z
rejestracji’.

Nieuzywanie znaku towarowego — zgodnie z art. 25 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 1
u.z.t. — ma znaczenie dla zachowania prawa z rejestracji znaku towarowego. Z
przytoczonych przepiséw wynika bowiem, ze prawo z rejestracji znaku towarowego
wygasa, jezeli uprawniony nie uzywa go w okresie trzech kolejnych lat. Jednakze nalezy
podkresli¢, ze wymieniona przyczyna wygasniecia prawa z rejestracji znaku towarowego
nie ma charakteru bezwzglednego. Prawo z rejestracji z znaku towarowego nie wygasa
bowiem — mimo zaistnienia omawianej przyczyny — jezeli uprawniony wykaze, ze z
usprawiedliwionych powoddw nie mogt uzywac¢ znaku towarowego (art. 28 ust. 3 u.z.t.).

W Swietle art. 26 u.z.t. nie ma tez watpliwosci, ze prawo z rejestracji znaku towarowego



wygasa — na skutek nieuzywania przez uprawnionego znaku towarowego — na
podstawie decyzji wydanej przez Urzad Patentowy. Wspomniana decyzja ma charakter
konstytutywny. Zatem do czasu jej wydania prawo z rejestracji znaku towarowego
istnieje, chociazby ziscita sie podstawa jej wydania.

W tej sytuacji jest oczywiste, ze powodowi, ktéry uzyskat rejestracje znaku
towarowego, przystuguje — zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.t. — wylgczne prawo uzywania
tego znaku w obrocie gospodarczym na catym terytorium panstwa dla towardéw objetych
rejestracjg. Przyjmuje sie, ze prawo z rejestracji znaku towarowego jest majgtkowym
bezwzglednym prawem podmiotowym skutecznym erga omnes. Przestankami
naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego sg: bezprawno$¢ uzycia znaku
towarowego, uzycie znaku na obszarze Polski i uzywanie znaku w sposob stwarzajgcy
niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia towaru (art. 19
u.z.t). Naruszenie przystugujgcego powodowi prawa z rejestracji znaku towarowego nie
byto jednak badane z punktu widzenia tych przestanek.

Z przedstawionych powodow nalezato uznac, ze stuszny jest zarzut skarzgcego,
iz zakwestionowany wyrok zapadt z naruszeniem art. 10, art. 13, art. 25 ust. 3 w zw. z
art. 28 ust. 1 i 3 u.z.t.,, gdyz samo ustalenie, ze nie uzywat on znaku towarowego
»,M.(...)", nie uzasadniato odmowy udzielenia mu ochrony z tytutu naruszenia prawa z
rejestracji tego znaku.

Trafny jest takze zarzut naruszenia art. 3 i art. 10 u.z.n.k. Wprawdzie relacja
klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) do przepiséw kreujgcych nazwane czyny nieuczciwej
konkurencji (art. 5-17 u.z.n.k.) nie jest jednolicie postrzegana w piSmiennictwie,
jednakze w orzecznictwie przyjmuje sie, ze jest ona zblizona do tej, jak cechuje
stosunek lex specialis — lex generalis (por. uzasadnienie wyroku Sgdu Najwyzszego z
dnia 21 lutego 1997 r., Il CKN 70/96, OSN 1997, nr 8, poz. 113). To oznacza, ze w razie
popetnienia deliktu ujetego w czesci szczegdtowej ustawy, nalezy w pierwszej kolejnosci
zastosowa¢ odpowiedni przepis. Dopiero wéwczas, gdy nie da sie on w peni
zastosowacé, mozna siega¢ uzupetniajgco do normy ogdlnej — art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Tymczasem z uzasadnienia zaskarzonego wyroku dotyczgcego zarzutu dopuszczenia
sie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji wnika, ze Sgd rozwazania w tym
zakresie ograniczyt do art. 3 u.z.n.k. i nie wyjasnit, dlaczego uznat, iz nie ma takze
podstaw do zastosowania art. 10 u.z.n.k.

Z przedstawionych powodow Sgd Najwyzszy orzekt, jak w sentencji wyroku (art.
3932 k.p.c.).



