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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 25 maja 2005 .
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczgcy)
SSN Maria Grzelka

SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa M.(...) w W.

przeciwko "H.(...)" Spofce z 0.0. w W.

0 zakazanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 25 maja 2005 r., kasacji strony

pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 9 marca 2004 r., sygn. akt | ACa (...),

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powdd W. K., prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ,M.(...)", wnidst o
zakazanie pozwanej Spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig M.(...) C.(...). z siedzibg
w W. wuzywania w obrocie gospodarczym oraz oznaczeniu prowadzonego
przedsiebiorstwa stéw ,M.(...)" oraz nakazanie tej Spétce zamieszczenia w ,G.(...).” w
dodatku ,N.(...).”, w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia, ogtoszenia

nastepujgcej tresci: ,Zarzad Spétki z 0.0. M.(...) C.(...). wyraza ubolewanie i przeprasza



Pana W. K. za $wiadome i umysine naruszenie jego wylgcznych praw do znaku
towarowego M.(...)".

Pozwana, ktéra zmienita oznaczenie firmy najpierw na ,M.(...). C.(...). Spdtka z
0.0.”, a nastepnie na ,H.(...) Spotka z 0.0.”, nie uznata powodztwa.

Sad Okregowy w W. wyrokiem z dnia 19 lutego 2003 r. nakazat pozwanej
zamieszczenie w ,,G.(...).” w dodatku ,N.(...)", w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia
sie orzeczenia, ogtoszenia o nastepujgcej tresci: ,Zarzad Spdtki z o0.0. H.(...) —
poprzednio dziatajgcy jako M.(...) C.(...). sp. z 0.0. — wyraza ubolewanie i przeprasza W.
K. za Swiadome i umysine naruszenie jego wytacznych praw do znaku towarowego
M.(...)”, aw pozostatej czesci oddalit powddztwo. Orzeczenie to oparte zostato
na nastepujgcych ustaleniach.

Decyzjg z dnia 18 sierpnia 2000 r. zarejestrowany zostat w Urzedzie Patentowym
na rzecz powoda znak towarowy stowno-graficzny ,M.(...)" i na zarejestrowany znak
towarowy powod otrzymat sSwiadectwo ochronne. Znak towarowy zostat zarejestrowany
m.in. dla ustug reklamowych w zakresie nieruchomosci, ustug agencji posrednictwa w
handlu nieruchomosciami, posrednictwa (konsultingu) w zakresie inwestycji
nieruchomos$ci. Pozwana, ktéra prowadzita dziatalno§¢ w zakresie obrotu
nieruchomos$ciami, w ogtoszeniach prasowych dotyczgcych inwestycji na rynku
nieruchomosci eksponowata pierwsze stowa z oznaczenia jej firmy — ,M.(...).".

W tych okolicznosciach Sad Okregowy uznat, ze pozwana dopuscita sie
naruszenia praw powoda z rejestracji znaku towarowego poprzez bezprawne uzywanie
podobnego znaku w obrocie gospodarczym, co mogto powodowaé wsréd czesci
odbiorcéw btgd polegajgcy w szczegolnosci na skojarzeniu ustug swiadczonych przez
powoda i oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym, z analogicznymi
ustugami pozwanej. Swiadome uzywanie przez pozwang w oznaczeniu jej firmy oraz w
ogtoszeniach prasowych i reklamach stéw ,M.(...)", bedacych cze$cig zarejestrowanego
znaku towarowego i to pomimo wystosowanego przez powoda wezwania do
zaniechania takiego dziatania, uzasadniato nakazanie pozwanej zamieszczenia
zgdanego ogtoszenia w prasie. Natomiast dokonana przed wyrokowaniem w sprawie
zmiana przez pozwang oznaczenia firmy jej przedsiebiorstwa, wytgczyta mozliwosé
uwzglednienia pierwszego zgdania pozwu.

Apelacje pozwanej od wyroku Sgdu Okregowego Sad Apelacyjny oddalit
wyrokiem z dnia 9 marca 2004 r. Sgd ten zaaprobowat stanowisko Sadu pierwszej

instancji co do bezpodstawnosci, w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r.



0 znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej — ,u.z.t.), uzywania przez
pozwang znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Wyrazajgc poglad, ze
dla odmowy udzielenia ochrony zarejestrowanemu znakowi towarowemu nie jest
konieczne uprzednie uniewaznienie prawa do rejestracji, jezeli pozostajgce z nim w
kolizji prawo do oznaczenia przedsiebiorstwa korzysta z pierwszenstwa, nie podzielit
jednak obrony pozwanej. Uznat, Ze pozwana nie odwofata sie do swych wlasnych praw
przedsiebiorcy do uzywania dla oznaczenia firmy stow ,M.(...)", ale wskazata na
naruszenie praw innych podmiotdow do nazwy zawierajgcej te stowa, a mianowicie
spotek cywilnych, ktore je uzywaty, a ktore nie sg poprzednikami prawnymi pozwanej. W
zwigzku z odwotywaniem sie przez pozwang do dobrych obyczajow i uczciwosci
kupieckiej zwrdcit przy tym uwage, ze pozwana na oznaczenie swojej firmy przejeta
nazwe istniejgcej wowczas spotki cywilnej. Sad Apelacyjny stwierdzit, ze zmiana tresci
oswiadczenia, do ogtoszenia ktorego zobowigzana zostata pozwana, w stosunku do
treSci oswiadczenia zgdanej przez powoda, jest usprawiedliwiona zmiang oznaczenia
firmy pozwanej ize ze wzgledu na sformuftowanie oswiadczenia, Sad Okregowy nie
naruszyt art. 321 § 1 k.p.c.

Wyrok Sadu Apelacyjnego zaskarzyta kasacjg pozwana. Podstawe kasacji
stanowig: |. naruszenie prawa materialnego — art. 19 i 20 ust. 2 u.z.t. przez ich btedng
wyktadnie i niewlasciwe zastosowanie, art. 23 k.c. oraz tego przepisu w zw. z art. 43 k.c.
przez ich niezastosowanie, art. 355 § 2 k.c. przez jego btedng wyktadnie i niewtasciwe
zastosowanie, art. 26 § 1 k.h. przez jego niezastosowanie, art. 1 ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe o Krajowym Rejestrze Sgdowym (Dz.
U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sgdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 209 ze zm.; dalej — u.k.r.s.) przez ich
niezastosowanie i w rezultacie nieprawidtowe zastosowanie art. 34 ust. 1 ukrs., a
takze ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dziatalno$ci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz.
324 ze zm.) przez jej niezastosowanie, Il. naruszenie przepisow postepowania, a to: art.
233,316 § 1, 321 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c., ktére mogto miec istotny wptyw na wynik
sprawy. Skarzgca wniosta 0 zmiane zaskarzonego wyroku przez zmiane wyroku Sadu
pierwszej instancji w czesci uwzgledniajgcej powddztwo i oddalenie powddztwa,
wzglednie o uchylenie zaskarzonego wyroku bgdz tego wyroku i wyroku Sadu pierwsze;j
instancji w czesci uwzgledniajgcej powoddztwo i przekazanie sprawy w czesci objetej
uchyleniem do ponownego rozpoznania Sgdowi drugiej badz pierwszej instanciji.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:



1. Trafny jest poglad wyrazony przez Sad Apelacyjny z powofaniem sie
na orzecznictwo Sgdu Najwyzszego (zob. np. uchwate Sadu Najwyzszego z dnia 30
wrzesnia 1994 r., Ill CZP 109/94, OSN 1995, nr 1, poz. 18), ze dla odmowy udzielenia
ochrony zarejestrowanemu znakowi towarowemu nie jest konieczne uprzednie
uniewaznienie prawa do rejestracji, jezeli pozostajagce z nim w kolizji prawo do
oznaczenia przedsiebiorstwa korzysta z pierwszenstwa. Z ochrony nie korzysta bowiem
zarejestrowany znak towarowy odpowiadajgcy oznaczeniu przedsiebiorstwa, do
uzywania ktérego przystuguje pierwszenstwo innemu przedsiebiorcy. Poglad ten, jak
stusznie uznat Sad Apelacyjny, nie uzasadnia jednakze obrony pozwanej, gdyz nie
powotata sie ona na wiasne prawo ,z pierwszenstwa’ do oznaczenia swojej firmy
stowami ,M.(...)", ale wskazata na naruszenie praw innych podmiotéw (wowczas
istniejgcych spotek cywilnych) do nazwy zawierajgcej te stowa, w sytuacji, gdy nie jest
ona nastepcg prawnym tych podmiotow. Racje ma tez Sad Apelacyjny stwierdzajgc, ze
pozwana nie moze skutecznie powotywaé sie na dobre obyczaje i uczciwosc¢ kupiecka,
skoro przyjeta ona na oznaczenie swojej firmy nazwe istniejgcej wowczas spotki
cywilnej, co swiadczy o tym, iz sama nie zachowata sie w sposéb odpowiadajgcy
dobrym obyczajom i uczciwosci kupieckiej. Wreszcie nalezy zauwazy¢, ze wobec tego,
izjuzwdniu 25 czerwca 1993 r. powdd zostat wpisany do rejestru dziatalnosci
gospodarczej jako prowadzgcy te dziatalnos¢ pod nazwg ,M.(...)", to nie moze by¢ w
ogole mowy o pierwszenstwie pozwanej uzywania przez nig dla oznaczenia swojej firmy
tej nazwy.

Zaskarzony wyrok wydany zatem zostat bez naruszenia tak art. 19 u.z.t., jak i
innych, wskazanych w kasacji, przepisbw prawa materialnego, z niezastosowaniem
ktérych skarzgca wigze btedne — jej zdaniem — przyjecie, ze bezprawnie uzywata znaku
towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda, podczas gdy przystugiwato jej
pierwszenstwo do uzywania oznaczenia swojej firmy, zawierajgcego stowa stanowigce
treSC zarejestrowanego znaku towarowego. W wymienionym zakresie zaskarzony wyrok
wydany zostat takze bez naruszenia art. 233 316 § 1 k.p.c.

2. Artykut 20 ust. 2 u.z.t., okres$lajgcy roszczenia przystugujgce uprawnionemu z
rejestracji znaku towarowego w razie naruszenia jego prawa, przewiduje m.in.
roszczenie o ,ogtoszenie stosownego oswiadczenia”. Wbrew zapatrywaniu skarzgcej
uzyte w tym przepisie stowa ,na zasadach ogolnych” odnoszg sie do roszczen o
naprawienie wyrzgdzonej szkody i o wydanie korzysci majgtkowej, uzyskanej bez

podstawy prawnej w nastepstwie naruszenia prawa z rejestracji, a nie odnoszg sie do



roszczenia o ogtoszenie stosownego oswiadczenia. Wynika to z konstrukcji przepisu.
Nalezy zauwazyc, ze tak w orzecznictwie jak i w piSmiennictwie nie wigze sie mozliwosci
,ogtoszenia stosownego os$wiadczenia’, o ktérym stanowi art. 20 ust. 2 u.zt., ze
spetnieniem jakichs ,zasad ogodlnych”. Wskazuje na to takze brzmienie art. 287 ust. 2
obecnie owigzujgcego Prawa wtasnosci przemystowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000
r., tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), stanowigcego w zwigzku z art.
296 ust. 1 zd. drugie tego Prawa odpowiednik art. 20 ust. 2 u.z.t. Uwzglednienie zgdania
powoda ogtoszenia przez pozwang stosownego ogtoszenia nie jest przeto, jak chce tego
skarzgca, uzaleznione od spetnienia przestanek przewidzianych w art. 18 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tekst jedn.: Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) lub w art. 24 k.c. Przepis art. 20 ust. 2 u.z.t.
stanowi samodzielng podstawe zgdania przez uprawnionego z tytutu rejestracji znaku
towarowego ogtoszenia stosownego oswiadczenia przez osobe, ktéra naruszyta jego
prawa.

3. Wprawdzie sad jest zwigzany trescig oswiadczenia, ktorego ogtoszenia
domaga sie powdd (zob. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 22 grudnia 1997 r., Il CKN
546/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 119, dotyczacy oswiadczenia przewidzianego w art. 24
§ 1 k.c.), ale nie stanowi naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. tylko taka jego modyfikacja, ktora
sprowadza sie do podanie w oswiadczeniu aktualnej firmy pozwanej, ze wskazaniem
firmy, pod ktérg pozwana dziatata poprzednio, gdy bezprawnie uzywata znaku
towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda.

Inng kwestig jest wadliwa pod wzgledem stylistycznym redakcja oswiadczenia. Z
redakcji oswiadczenia, do zlozenia ktorego zobowigzana zostata pozwana,
zaakceptowanej zaskarzonym wyrokiem, wynika bowiem, ze to obecny Zarzad
pozwanej dziatat pod firmg M.(...) C.(...). sp. z 0.0., podczas gdy jest oczywiste, ze
chodzi tu o wskazanie firmy, pod ktérg poprzednio dziatata pozwana.

Dostownie rozumiana tres¢ oswiadczenia, z ktorej wynika przypisanie obecnym
cztonkom Zarzadu pozwanej dziatania, ktore nie miato miejsca, moze godzi¢ w ich dobre
imie. Nie sposob zatem odeprze¢ zarzutu naruszenia przez zaskarzony wyrok art. 23
k.c.

4. Przestankami ochrony uprawnionego z tytutu rejestracji znaku towarowego nie
jest ani swiadome, ani umysine uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego przez
inng osobe (art. 19 u.z.t.). Uwzglednienie zadania powoda zamieszczenia w

oswiadczeniu, do ogtoszenia ktérego zobowigzana zostata pozwana, ze ,Swiadomie i



umysinie” naruszyta prawa powoda do zarejestrowanego znaku towarowego, wymagato
udowodnienia tych okolicznosci przez powoda (art. 6 k.c.). Ustalenia faktyczne
stanowigce podstawe wydania zaskarzonego wyroku nie uzasadniajg przyjecia, ze
dowdd taki zostat w sprawie przeprowadzony. Ze wzgledu na domniemanie
przewidziane w art. 54 ust. 3 u.z.t. uzywanie przez pozwang znaku towarowego
zarejestrowanego na rzecz powoda byto uzywaniem bezprawnym od dnia rejestraciji, tj.
od dnia 18 sierpnia 2000 r. Wydania zaskarzonego wyroku nie poprzedzito jednakze
dokonanie dostatecznie precyzyjnych ustalen wskazujgcych, kiedy w reklamach
oraz ogtoszeniach prasowych i innych pozwana zaprzestata uzywania znaku
towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Z materiatu zebranego w sprawie
wynika zarazem, ze juz w dniu 31 pazdziernika 2000r. pozwana zmienita oznaczenie
firmy na ,M.(...). C.(...). Spdtka z 0.0.”, a nastepnie w dniu 19 grudnia 2000 r. na ,H.(...)
Spétka z 0.0.”. Nie bez znaczenia jest tez fakt, ze powdd pismem z dnia 20 pazdziernika
2000 r. wezwat pozwang do zaprzestania dziatan naruszajgcych jego prawo z rejestraciji
znaku towarowego i ze wniesiony przez niego w dniu 28 listopada 2000 r. pozew
przeciwko pozwanej doreczony jej zostat w dniu 31 stycznia 2001 r.

Przyjecie zatem w zaskarzonym wyroku, ze pozwana swiadomie i umys$inie
naruszyta prawo powoda do zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego,
co znalazto wyraz w tresci oswiadczenia, do ogtoszenia ktérego zobowigzana zostata
pozwana, czyni usprawiedliwionym zarzuty kasacji naruszenia art. 23 w zw. z art. 43
k.c., art. 355 k.c. oraz art. 233§ 11316 § 1 k.p.c.

5. Poniewaz kasacja jest srodkiem zaskarzenia wyroku sadu drugiej instanciji,
wadliwosci uzasadnienia wyroku sgdu pierwszej instancji nie mogg stanowi¢ podstawy
kasacji. Wbrew pogladowi skarzgcej wadliwosci te nie wytgczaty mozliwosci oddalenia
przez sgd drugiej instancji — jako sgad orzekajgcy co do meritum sprawy — apelacji.
Uzasadnienie zaskarzonego wyroku odpowiada wymaganiom, jakie powinno spetniac
uzasadnienie wyroku sgdu drugiej instancji i sporzgdzone zostato bez naruszenia art.
328§ 2w zw. zart. 391 § 2 k.p.c.

Z przyczyn wskazanych wyzej w pkt 3 i 4 Sad Najwyzszy uznat kasacje
za zasadng i na podstawie art. 393 § 1 oraz art. 393 w zw. z art. 108 § 2 k.p.c.
w brzmieniu obowigzujgcym przed zmiang dokonang ustawg z dnia 22 grudnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy — Prawo o ustroju
sgdow powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), w zw. z art. 3 tej ustawy, orzekt

jak w sentencji.



