Sygn. akt V CZ 36/07

POSTANOWIENIE

Dnia 15 maja 2007 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Gerard Bieniek (przewodniczgcy)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
SSN Grzegorz Misiurek

w sprawie z powodztwa R.O.

przeciwko T. Sp. z 0.0.

i z powddztwa wzajemnego T. Sp. z 0.0.

przeciwko R.O.

0 zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrone znakéw towarowych,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 maja 2007 r.,
zazalenia strony pozwanej - powodki wzajemnej

na postanowienie Sgdu Apelacyjnego

z dnia 12 stycznia 2007 r., sygn. akt [...],

oddala zazalenie i zasgdza od pozwanego (powoda wzajemnego)
na rzecz powoda (pozwanego wzajemnego) 360 (trzysta
szescdziesiat) ztotych tytulem zwrotu kosztéw postepowania

zazaleniowego.



Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2007 r. Sgd Apelacyjny odrzucit skarge
pozwanej-powodki wzajemnej ,T.” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig o
wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym  wyrokiem  Sgdu
Apelacyjnego z dnia 18 marca 2005 r. oraz wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia
21 pazdziernika 2004 r.

W uzasadnieniu Sgd Apelacyjny podat, ze pozwana-powodka wzajemna, juz po
wydaniu wyroku z dnia 18 marca 2005 r., uzyskata Swiadectwa ochronne na szereg
szczegotowo wymienionych oznaczen cyfrowych, stownych i stowno-graficznych,
w zwigzku z czym w skardze o wznowienie powotywata sie na podstawe
wznowienia z art. 403 § 2 k.p.c. twierdzgc, ze w ten sposob uzyskata sSrodki
dowodowe, z ktorych nie mogta wczesniej skorzystac, a ktore miaty wptyw na wynik
sprawy. Wydanie za$ przedmiotowych swiadectw ochronnych oznacza, ze znaki
towarowe majg moc odrézniajgcg. Gdyby zatem pozwana-powoddka wzajemna
mogta powotaé¢ sie na nie w toku prawomocnie zakonczonego postepowania,
prawdopodobnie wyrok Sgdu Apelacyjnego miatby inng tres¢. Strona wnoszgca
skarge powotywata sie przy tym na argument, ze srodki dowodowe w postaci
Swiadectw ochronnych, pochodzgcych z daty po wydaniu prawomocnego wyroku,
stwierdzajg okolicznosci faktyczne istniejgce przed rozstrzygnieciem sgdowym,
albowiem prawa ochronne przystugujg jej od chwili zgtoszenia do rejestracji znakéw
towarowych. Zdaniem skarzgcej spotki, termin do wniesienia skargi byt dochowany,
albowiem nalezy go liczy¢ od dnia uzyskania $rodka dowodowego w postaci
Swiadectwa ochronnego. Poniewaz Swiadectwa te dotyczg pewnej catosci jako
serii, termin trzymiesieczny nalezy liczy¢ od daty uzyskania ostatnich swiadectw.

Sad Apelacyjny nie podzielit stanowiska skarzgcej. W ocenie Sgdu skarga nie
mogta byC rozpoznana merytorycznie, skarzgcy uchybit bowiem terminowi do jej
wniesienia. Biorgc pod uwage date faktycznego zarejestrowania przez Urzgd
Patentowy przedmiotowych oznaczen, Swiadectwa ochronne — z wyjatkiem tych,
ktorych rejestracja nastgpita 12 lipca 2006 r. — pozwana-powodka wzajemna

uzyskata wczesniej niz trzy miesigce przed dniem wniesienia skargi o wznowienie.



Poglad skarzacej, jakoby termin nalezato liczy¢ jednolicie od daty uzyskania
ostatnich Swiadectw, tj. od 12 lipca 2006 r., jest zdaniem Sadu Apelacyjnego btedny
i pozostaje w sprzecznosci z art. 407 § 1 k.p.c.

Odnoszgc sie natomiast do powotywanej przez strone podstawy wznowienia
z art. 403 § 2 k.p.c. Sad szczegotowo przeanalizowat stan sprawy na réznych
etapach jej rozpoznania przez sady poszczegolnych instancji oraz tres¢ zapadtych
przed nimi rozstrzygnie¢. Zauwazyt, ze przyczyng odmowy udzielenia przez Sad
Apelacyjny powoddce wzajemnej zgdanej przez nig ochrony prawnej, w odniesieniu
do znakéw towarowych zarejestrowanych na jej rzecz na podstawie przepisow
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17
z pbézn. zm.; dalej: ,u.z.t.”), nie byla odmowa uznania przystugujgcych jej praw
ochronnych, lecz brak przestanki z art. 19 u.z.t., konkretnie przejawiajgcy sie
w braku ich zdolnosci odrozniajgcej w rozumieniu art. 4 i 7 u.z.t., co oznaczato, ze
nie zachodzito ryzyko wprowadzenia w btgd nabywcy co do pochodzenia towaru.
W zwigzku z tym Sad Apelacyjny doszedt do konkluzji, ze skarzgca powotuje sie
na okolicznos¢ uzyskania przez nig praw do innych znakow towarowych niz objete
rozstrzygnieciem pierwszo i drugoinstancyjnym, co nie stanowi pdzniejszego
wykrycia nowych okolicznosci lub Srodkéw dowodowych, o jakich stanowi art. 403 §
2 k.p.c.

Z kolei niekorzystne dla powoddki wzajemnej rozstrzygniecie sgadow obu
instancji oraz Sadu Najwyzszego w przedmiocie powoddztwa wzajemnego
w zakresie roszczen opartych na przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn.
zm.; dalej: ,u.z.n.k.”) wynikato z tego, ze nie stwierdzono naruszenia przez powoda-
pozwanego wzajemnego art. 3 113 u.z.nkk. Powolywanie sie w skardze
0 wznowienie postepowania na fakt, ze po wydaniu wyroku powddka uzyskata
rejestracje na sporne znaki towarowe oraz ziozenie na potwierdzenie tych
okolicznosci swiadectw ochronnych w istocie stanowi zmiane okolicznosci
faktycznych uzasadniajgcych zadanie powddztwa i tym samym nie moze byc¢
przyjete jako ,pdzniejsze wykrycie okolicznosci faktycznych i $rodkdéw
dowodowych”, o ktérych mowa w art. 403 § 2 k.p.c. W przepisie tym chodzi bowiem

o takie okolicznosci, ktore dotyczg podstawy pozwu, tj. okolicznosci faktycznych



uzasadniajgcych przytoczony w pozwie stan faktyczny, czego przedmiotowe
Swiadectwa ochronne nie dotycza.

W  zazaleniu pozwana-powodka wzajemna zarzucita zaskarzonemu
postanowieniu naruszenie nastepujgcych przepisow postepowania majgce wptyw
na wynik sprawy: 1) art. 403 § 2 k.p.c. wobec nietrafnego przyjecia, ze w sprawie
nie pojawity sie nowe srodki dowodowe mimo ztozenia do akt sprawy Swiadectw
ochronnych wskazujgcych na istnienie jeszcze przed zamknieciem rozprawy
okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia; 2) art. 407 k.p.c. wobec
przyjecia, ze nie zostat zachowany trzymiesieczny termin do wniesienia skargi
0 wznowienie postepowania w stosunku do $wiadectw ochronnych wydanych
przed dniem 12 lipca 2006 r., przy czym ,z ostroznosci” petnomocnik procesowy
zalgcej podnosit, ze nawet Swiadectwa wystawione w dniu 12 lipca 2006 r.
wystarczajgco uzasadniajg podstawe wznowienia.

W zazaleniu podniesiono takze =zarzuty naruszenia prawa materialnego,
w postaci przepisow: 1) art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z p6zn. zm.; dalej:
LPr-w.p.”) w zw. z art. 121 pr.w.p., poprzez przyjecie, ze sgd powszechny wiadny
jest odmowié zdolnosci rozrozniajgcej pierwotnej i wtdérnej znakom towarowym, na
ktore Urzad Patentowy udzielit prawa ochronnego; 2) art. 3, 10 i 13 ust. 1 u.z.n.k.
poprzez btedng ich wyktadnie i niewlasciwe zastosowanie wobec przyjecia, ze
W sprawie o zaniechanie czynow nieuczciwej konkurencji okolicznos¢ uzyskania
praw ochronnych na znaki towarowe stanowigce oznaczenia indywidualizujgce
objete sporem jest bez znaczenia dla oceny dziatan naruszyciela. Zalgcy podnosit
takze sprzecznosc ustalen faktycznych ze zgromadzonym w sprawie materiatem
wobec przyjecia, ze sSwiadectwa ochronne na znaki towarowe, zatgczone do skargi,
dotyczg innych oznaczen indywidualizujgcych niz te, ktérych skarga dotyczy.

Wskazujgc na powyzsze zarzuty, zalgcy wnosit o uchylenie zaskarzonego
postanowienia oraz zasgdzenie kosztow postepowania zazaleniowego.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Nalezy podzieli¢ trafno$¢ zarzutu opartego na przepisie art. 403 § 2 k.p.c.
Jak stusznie wskazuje zalgca, fakt, ze sporne swiadectwa ochronne nie stanowig

same w sobie Srodka dowodowego, ktéry moze zostac ,wykryty” po prawomocnym



zakonczeniu postepowania, nie stoi na przeszkodzie wznowieniu postepowania?
Przystugiwanie powddce wzajemnej prawa do okreslonych znakéw towarowych jest
bowiem okolicznoscig faktyczng, ktéra stanowi obok ,$rodka dowodowego”
rownowazng i samodzielng podstawe wznowienia postepowania, a zarazem
przedmiotem innej podstawy, w postaci srodka dowodowego. Nalezy zresztg
zauwazyc, ze taki wniosek wynika juz z wykfadni jezykowo-logicznej art. 403 § 2
k.p.c., gdzie uzyto spdjnika ,lub”; wystarczajgce jest zatem zaréwno wykrycie
zaréwno tylko nowego srodka dowodowego badz tylko nowej okolicznosci
faktycznej, jak i Srodka dowodowego oraz okolicznosci faktycznej.

Z powyzszych wzgledéw Sad Najwyzszy przychyla sie do poglagdu wyrazonego
w postanowieniu SN z dnia 21 lipca 1982 r., Il CO 4/82 (nie publ.), ze z uwagi na
rozdzielenie kategorii ,Srodka dowodowego” i ,okolicznosci faktycznej’, jako
uzasadniajgcych podstawe wznowienia z art. 403 § 2 k.p.c., samo ustalenie, ze
srodek dowodowy zaistniat po uprawomocnieniu sie wyroku w postepowaniu,
ktérego wznowienia sie zgda, nie wystarcza do rozstrzygniecia, ze zachodzi
podstawa wznowienia, moze jg bowiem stanowi¢ okoliczno$¢ faktyczna istniejgca
jeszcze przed uprawomocnieniem sie wyroku w poprzednim postepowaniu. Tym
bardziej zatem bedzie zasadne Zzgdanie wznowienia na podstawie wspomnianego
przepisu, jezeli okolicznos¢ faktyczna zaistnieje jeszcze przed wydaniem
prawomocnego wyroku.

Nalezy takze zwrdci¢é uwage, ze analogiczny problem byt juz rozwazany
W orzecznictwie: w postanowieniu z dnia 11 maja 1998 r., | CKN 109/98 (niepubl.)
Sad Najwyzszy zajgt stanowisko, ze jezeli prawo do znaku towarowego istniato
w chwili zamkniecia rozprawy, to okolicznoscig faktyczng w rozumieniu art. 403 § 2
k.p.c. jest prawo z rejestracji znaku towarowego od daty prawidtowego zgtoszenia
do rejestracji tego znaku, swiadectwo ochronne jest natomiast jedynie wyrazem tej
okolicznosci.

Nie mozna natomiast podzieli¢ zarzutu naruszenia art. 407 k.p.c., jakkolwiek
nie wszystkie uwagi Sgdu Apelacyjnego w tym przedmiocie sg trafne. Sgd ten ma
racje twierdzac, ze nie mozna liczy¢ terminu ,grupowo” w stosunku do wszystkich
znakow. Kazdy znak towarowy bowiem podlega odrebnemu badaniu, na kazdy

z nich uzyskiwano sSwiadectwo ochronne w innej dacie i nie ma podstaw do



twierdzenia, ze razem stanowig one ,komplet” i dopiero uzyskanie Swiadectwa
ochronnego na ostatni z nich stanowi nowg okolicznos¢ faktyczng i nowy dowadd,
stanowigcy podstawe do wniesienia skargi o wznowienie postepowania dotyczgcej
wszystkich znakéw. Jezeli zatem powdd uzyskat wczesniej inne swiadectwa, to
powinien byt od razu sktada¢ skarge o wznowienie postepowania w tej czesci,
w jakiej dotyczyto ono tego znaku. Termin do wniesienia skargi mogtby zatem
zostaC¢ zachowany jedynie dla zgdania wznowienia postepowania w tej czesci,
w jakiej dotyczyto ono znakdéw zarejestrowanych najpdzniej, to jest 12 lipca 2006 r.
Tylko w tym zakresie mozna przyzna¢ skarzgcemu racje, co jednak nie oznacza
uwzglednienia jego zazalenia nawet w czesci.

Zgodnie z art. 407 §1 Kk.p.c. skarge o wznowienie wnosi sie w terminie
trzymiesiecznym; termin ten liczy sie od dnia, w ktorym strona dowiedziata sie
0 podstawie wznowienia. Jak wskazywat skarzgcy, o rejestracji znakéw strona
dowiedziata sie w tym samym dniu. Ani z tresci skargi o wznowienie postepowania,
ani z tresci zazalenia nie wynika, aby ta wiedza uzyskana zostata w innej dacie.
Nie ma podstaw zatem do uznania, by poczgtek terminu miat byc¢ liczony od innego
dnia niz 12 lipca 2006 r. Skarge o wznowienie postepowania wniesiono w dniu
13 pazdziernika 2006 r., o czym swiadczy data stempla biura podawczego Sadu.
Tymczasem, jak wynika z art. 112 k.c., termin oznaczony w miesigcach konczy sie
z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada poczgtkowemu dniowi terminu. Termin do
wniesienia skargi uptyng zatem w dniu 12 pazdziernika 2006 r. Nawet zatem
w stosunku do znakéw zarejestrowanych najpdzniej skarge wniesiono po uptywie
terminu, wobec czego jej odrzucenie byto zasadne.

Nie zachodzi w tej sytuacji potrzeba odniesienia sie¢ do zarzutu naruszenia
przepiséw prawa materialnego, tym bardziej, ze zarzuty tego rodzaju wykraczajg
poza zakres postepowania zazaleniowego, ktére zmierza przeciez tylko do oceny
zasadnosci odrzucenia skargi o wznowienie, a nie do rozpoznania istoty sprawy.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 394 § 3
w zwigzku z art. 398 k.p.c.



