Sygn. akt Il CSK 402/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2011 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Bogumita Ustjanicz (przewodniczacy)
SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

SSN Kazimierz Zawada

w sprawie z powodztwa "P." Spétki z ograniczong

odpowiedzialnoscig z siedzibg w P. Zaktad Produkcyjny w
K.

przeciwko M. S.

0 zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 11 marca 2011 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

Z dnia 18 marca 2010 r.,

oddala skarge kasacyjng i zasgdza od powdédki na rzecz
pozwanego 3600 (trzy tysigce szeséset) zt kosztow
postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 pazdziernika 2009 r. Sgd Okregowy w P. oddalit

powodztwo 0 zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy.

Sad ustalit, ze pozwany prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod nawg ,R.”.
Na podstawie umowy spotki cywilnej z dnia 15 lipca 1997 r. prowadzit — wraz z Z. K.
i K. G. — dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ,R.” s.c. Jednakze K. G. wystgpit ze
Spoétki z dniem 31 sierpnia 1998 r., a Z. K. w dniu 16 sierpnia 2002 r. ziozyta
oSwiadczenie o wypowiedzeniu umowy spoétki. W dniu 31 lipca 2003 r. pozwany
zawart umowe spofki cywilnej z zong — A. S. Prowadzac dziatalnos¢ gospodarcza,
zaréwno w postaci spotki cywilnej, jak i samodzielnie, pozwany zawsze uzywat na

jej oznaczenie nazwy ,R.”.

Zgtoszony przez pozwanego przedmiot dziatalnosci gospodarczej obejmuje:
dziatalnos¢ poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowang, dziatalnos¢ zwigzang
z przygotowaniem druku, pozostatg sprzedaz hurtowg, sprzedaz detaliczng
bezposrednig prowadzong poza siecig sklepowa, sprzedaz detaliczng pozostatg

prowadzong poza siecig sklepowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Powddka uzyskata decyzjg Urzedu Patentowego RP z dnia 4 listopada
2005 r. prawo ochronne Nr [...] na znak towarowy ,R.” (klasyfikacja elementéw
graficznych: 24.1727.5, kolor znaku graficznego: czarny, bialy). Prawo ochronne
obejmuje klasy towarowe: 07 tuleje rozprezone do druku fleksograficznego jako
czesci do maszyn, 16 tuleje rozprezone do druku fleksograficznego jako matryce
drukarskie, 40 ustugi drukarskie, ustugi w zakresie fotochemigrafii, ustugi w

zakresie wywotywania filmow fotograficznych.

Podkreslajac, ze powddka oparta powddztwo na art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnos$ci przemystowej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. dalej: ,p.w.p.”), Sad Okregowy uznat, iz dla
oceny, czy pozwany — jak zarzucita powddka — bezprawnie uzywa w obrocie
gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do identycznych towaréw kluczowe znaczenie ma ustalenie

w pierwszej kolejnosci identycznos$ci uzywanych przez strony znakdéw.



Zdaniem Sadu znak towarowy, na ktory prawo ochronne przystuguje
powddce jest — co wynika ze swiadectwa ochronnego — znakiem stowno-
graficznym. Istotne znaczenie majg zatem nie tylko kwestie stowne (stowo — ukfad
liter), ale réwniez rozmiar liter, czcionka, jakg sg zapisane, a takze kolor, uzywanie
innych znakow (cudzystowu). Pozwany w prowadzonej dziatalnosci uzywa jedynie
znaku stownego. Potwierdzajg to np. zatgczniki do pozwu, w ktorych nazwa
prowadzonej przez niego firmy jest pisana, raz duzymi literami w catosci, a innym
razem matymi literami, z wyjagtkiem pierwszej, z cudzystowem. W wypadku
pozwanego zapis graficzny stowa ,R.” jest wiec rézny, co oznacza, ze ma on
znaczenie drugorzedne, inne niz w wypadku znaku towarowego powddki, gdyz tu
ze wzgledu na zakres ochrony istotne znaczenie ma jego posta¢ graficzna
(wizualizacja stowa r.). W ocenie Sgdu uzywany przez pozwanego znak ,R.” i znak
towarowy, na ktéry prawo ochronne posiada powddka, nie sg znakami

identycznymi.

Nie zachodzi takze przestanka naruszenia przystugujgcego powodce prawa
ochronnego na znak towarowy w postaci uzywania znaku w odniesieniu do
identycznych towaréw. Z poréwnania dziatalnosci gospodarczej stron, dotyczacej
rozlegtej branzy poligraficznej, wynika, ze zakres dziatalnosci pozwanego jest duzo
szerszy niz zakres objety posiadanym przez powddke prawem ochronnym na znak
towarowy. Zdaniem Sadu powddka nie zdofata wykazac, ze majgca w sprawie
znaczenie rzeczywista dziatalnos¢ pozwanego, a nie jedynie okreslona we wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jest prowadzona w zakresie, w jakim jej

przystuguje prawo ochronne na znak towarowy.

Zaskarzonym wyrokiem Sad Apelacyjny oddalit apelacje powddki i zmienit
orzeczenie Sgdu pierwszej instancji — na skutek zazalenia pozwanego — w zakresie
rozstrzygniecia o kosztach procesu oraz orzekt o kosztach postepowania

apelacyjnego.

Podkre$lajgc, ze w sprawie wystepuje kolizja zarejestrowanego przez
powoda znaku stowno-graficznego ,R.” z oznaczeniem prowadzonej przez

pozwanego dziatalnosci gospodarczej pod nazwg R., podzielit stanowisko Sadu



Okregowego, ze nie ma podstaw do przypisania pozwanemu naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy zarejestrowany przez powodke.

Pozwany uzywa na oznaczenie dziatalnosci gospodarczej
(przedsiebiorstwa), wpisanej do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, nazwy ,R.”
nieprzerwanie od 1997 r. Zatem zarejestrowanie przez powodke znaku towarowego
stowo-graficznego ,R.” dopiero w dniu 11 listopada 2005 r., z prawem
pierwszenstwa od dnia 7 listopada 2002 r., nie pozbawia pozwanego prawa do
dalszego uzywania wspomnianego oznaczenia przedsiebiorstwa, uzywanego
zanim powodka uzyskata swiadectwo ochronne. Pozwany korzysta bowiem z
ochrony oznaczenia przedsiebiorstwa na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr ; dalej: ,u.z.n.k.”).
Okolicznos$¢ zarejestrowania znaku towarowego nie ma znaczenia, poniewaz
pierwszenstwo przyznaje sie regutom wynikajgcym zustawy o zwalczeniu
nieuczciwej konkurencji przed zasadami okreslonymi w prawie wiasnoSci.
Uprawnienie wynikajgce z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma
charakter samodzielny i autonomiczny w stosunku do formalnych uprawnien
posiadania $wiadectwa ochronnego. Pozwany zatem skutecznie przeciwstawit
formalnemu prawu powoda z rejestracji znaku towarowego, prawo do korzystania z

oznaczenia przedsiebiorstwa, wczesniejsze niz formalne prawo powoda.

Pozwany korzysta z ochrony oznaczenia dziatalnosci gospodarczej
(przedsiebiorstwa) na podstawie art. 5 u.z.n.k. Tej oceny nie zmienia okolicznosg¢,
ze prowadzi on dziatalnos¢ gospodarczg — po rozwigzaniu Spétki z Z. K. — dalej pod
dotychczasowym  oznaczeniem. Jezeli bowiem na  skutek likwidacji
przedsiebiorstwa powstang watpliwosci co do dalszego uzywania nazwy, to
rozstrzygajg je same zainteresowane strony prowadzgce wspdlnie przedsiebiorstwo
przed likwidacjg, a w braku porozumienia, orzeka o tym sad (art. 7 u.z.n.k.).
Tymczasem Z. K. nie zgtosita zastrzezen co do dalszego uzywania nazwy, a

powddka nie jest do tego uprawniona.

Odnoszac sie do podniesionych w apelacji zarzutéw naruszenia art. 3, 5, 10
u.z.n.k., Sad Apelacyjny uznat, ze Zzgdanie uwzglednienia powddztwa na innej

podstawie niz wskazana w pozwie jest niedopuszczalng zmiang przedmiotowg



powddztwa (art. 383 k.p.c.). Ponadto ze wzgledu na gospodarczy charakter sprawy
powotywanie po wniesieniu pozwu twierdzen i dowoddw na okolicznosé popetnienia
przez pozwanego czyndw nieuczciwej konkurencji jest spéznione (art. 479'% § 1

k.p.c.).

W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach, petnomocnik powddki
zarzucit naruszenie art. art. 316 w zwigzku z art. 187 § 1 w zwigzku z art. 383 k.p.c.
oraz art. 120 ust. 1 p.w.p., art. 153 ust. 1 w zwigzku z art. 154 pkt 2i 3 p.w.p., art. 5
w zwigzku z art. 7 u.z.n.k. Powotujgc sie na te podstawy, wnidst o uchylenie

zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzut wydania zaskarzonego wyroku z naruszeniem art. 316 w zwigzku
zart. 187 § 1 i art. 383 k.p.c. sprowadza sie istocie do zakwestionowania
stanowiska Sgd Apelacyjnego, ze domaganie sie w apelacji ochrony prawnej na
podstawie art. 3, 5 i 10 u.z.n.k. stanowito niedopuszczalng w postepowaniu
apelacyjnym zmiane powoddztwa, albowiem przytoczenie tych przepisow wskazuje

na inny stan faktyczny niz ten, na ktérym zostato oparte zgdanie pozwu.

Z art. 187 § 1 k.p.c. wynika jednoznacznie, ze pozew powinien — poza
spetnieniem warunkoéw pisma procesowego — zawieraé takze doktadne okreslenie
zgdania (§ 1 pkt 1) i przytoczenie okolicznosci faktycznych uzasadniajgcych
zgdanie (§ 1 pkt 2). Na powodzie nie spoczywa natomiast — co nie budzi zadnych
watpliwosci — obowigzek wskazania podstawy prawnej dochodzonego roszczenia.
Konstrukcja podstawy prawnej rozstrzygniecia nalezy bowiem do sadu.
Dlatego wskazane przez powoda przepisy prawa materialnego w celu uzasadnienia
zgdania nie wigzg sadu przy wydawaniu orzeczenia merytorycznego (por. wyrok

Sadu Najwyzszego z dnia 26 czerwca 1997 r., | CKN 130/97, niepubl.).

W orzecznictwie przyjmuje sie jednak, ze przytoczenie przez powoda
okreslonych przepiséw prawa nie jest pozbawione znaczenia dla przebiegu i wyniku
sprawy (wyroki Sgdu Najwyzszego: z dnia 23 lutego 1999 r., | CKN 252/98, OSNC
1999, nr 9, poz. 152, i z 11 grudnia 2009 r., V CSK 180/09, niepubl.). Uzasadniajgc
to stanowisko wskazano, ze przepis prawny, funkcjonujgcy w systemie

obowigzujgcego prawa zazwyczaj jako norma abstrakcyjna i generalna, staje sie —



z chwilg powofania go w okreslonej sprawie — nosnikiem konkretnych tresci
faktycznych. Przepis ten bowiem powotany jako argument w sporze i tym samym
przyjmujgcy role jednego z jego czynnikéw, posrednio dostarcza takze twierdzen i
wiedzy o faktach, ktére wytonione z catoksztaltu okolicznosci stojgcych za
zgdaniem pozwu, zdatne sg wypetni¢ jego hipoteze. Podkreslono, ze zachodzgce
miedzy stronami relacje bywajg niekiedy pod wzgledem faktycznym i prawnym,
skomplikowane i powiktane, a racje stron mogg znajdowac zrodto lub podstawe w
réznych przepisach prawa. Jezeli zatem wnoszgcy pozew buduje zarazem jakas
konstrukcje swojego zgdania, osadzajgc jg na Scisle wskazanym przepisie prawa
materialnego, to tym samym wytycza granice okolicznosci spornych i niespornych,
ktére majg stanowi¢ podstawe faktyczng orzeczenia. Zaakcentowano, ze proces
sgdowy, jako dziatanie sformalizowane i w najwyzszym stopniu zorganizowane,
wymaga od uczestniczgcych w nim oséb i organdw podejmowania czynnosci
celowych i pragmatycznych. W konsekwencji uzasadnione jest uogodlnienie, ze
wskazanie przez powoda przepisow prawa materialnego, majgcych stanowié
podstawe prawng orzeczenia, jakkolwiek niewymagane, nie pozostaje bez
znaczenia dla przebiegu procesu i wyniku sprawy, albowiem posrednio okresla
takze okolicznosci faktyczne uzasadniajgce Zzgdanie pozwu. Sgd Najwyzszy w
sktadzie rozpoznajgcym niniejszg skarge kasacjg podziela przedstawiony kierunek
orzecznictwa. Kwestionujgc ten nurt orzecznictwa, skarzgcy nie przedstawit
przekonujgcych argumentow podwazajgcych go. Nie dostarcza takich argumentéw
odwotywanie sie skarzgcego do orzecznictwa, zwtaszcza z lat 1947, 1957 i 1977,
albowiem nie uwzglednia ono w dostatecznym stopniu konsekwencji bgdz zamiany
stanu prawnego (nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego przywracajgcej
zasade kontradyktoryjnosci procesu sgdowego), badz specyfiki danej sprawy.

Z treSci pozwu wynika jednoznacznie, ze zawarte w nim uzasadnienie
Zzgdania zostato ograniczcone do wskazania okolicznosci faktycznych
wypetniajgcych hipoteze normy zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p,
przytoczonym jako podstawa prawna powodztwa. Uzasadniajgc zadanie
powodztwa, powdd nie przytoczyt natomiast okoliczno$ci wskazujgcych
na popetnienie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, odpowiadajgcych

hipotezie normy ogolnej zwartej w art. 3 u.z.n.k. czy normy szczegolnej zawartej w



art. 5i 10 u.z.n.k. Zgtoszenie jedynie samego przewidzianego w art. 18 ust. 1 pkt 6
u.z.n.k. — w wypadku zawinionego czynu nieuczciwej konkurencji — Zzgdania
zasgdzenia odpowiedniej sumy na okresSlony cel spoteczny zwigzany
ze wspieraniem kultury narodowej lub ochrong dziedzictwa narodowego, nie
oznacza wytoczenia powddztwa opartego na przepisach przytoczonej ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wniesienie takiego powddztwa wymagato
bowiem nie tylko doktadnego okreslenia zgdania, ale takze wskazania — czego

powadd nie zrobit — okolicznosci uzasadniajgcych zgdanie.

Opierajgc powodztwa na sScisle wskazanym przepisie prawa materialnego —
przewidzianym w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. naruszeniu prawa na znak towarowy
polegajgcym na bezprawnym uzywaniu w obrocie prawnym znaku identycznego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw —
powdd skonkretyzowat zatem zakres prawa poddanego ochronie sgdowej, a takze
wytyczyt granice rozpoznania sprawy, oraz, w konsekwencji granice orzekania,
poza ktére sgd meriti wychodzi¢ nie moze (por. tez art. 321 k.p.c.). W tej sytuac;ji
Sad Apelacyjny trafnie uznat, wbrew odmiennemu stanowisku skarzgcego,
ze powotywanie sie w apelacji na przepisy art. 3, 5i 10 u.z.n.k. wskazujgce na inny
stan faktyczny sprawy niz ten, na ktérym zostat oparty pozew, stanowi -
niedopuszczalng w postepowaniu apelacyjnym — zmiane powodztwa. W prawdzie
apelacja zmierza do ponownego rozpoznania sprawy, a hie tylko do sprawdzenia
wyroku na podstawie materiatu zgromadzonego przez sad pierwszej instancji,
jednakze postepowanie apelacyjne zawiera pewne ograniczenia w porownaniu
z postepowaniem przed sgdem nizszej instancji. Przedmiotem procesu
w postepowaniu przed sgdem odwotawczym moze bowiem by¢ w catosci lub
w czesci tyko to, co bylo przedmiotem procesu przed sgdem pierwszej instanciji

albo to, co sie z nim stato do chwili zamknigecia rozprawy w tej instanciji.

Reasumujac, zarzut naruszenia art. 316 w zwigzku z art. 187 § 1 i art. 383

K.p.c. nalezato uznac za nieuzasadniony.

Dla oceny zasadnos$ci zarzutéw naruszenia przepiséw prawa przytoczonych
w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej istotne znaczenie ma trafnie podniesiona

przez Sad Apelacyjny kwestia kolizji, jaka w okolicznosciach sprawy wystgpita



miedzy prawem powddki, wynikajgcym z rejestracji znaku towarowego, a prawem
pozwanego do ochrony oznaczenia pod jakim prowadzi on dziatalnos¢
gospodarczg (przedsiebiorstwo), wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.
W praktyce nierzadko zdarza sie bowiem (jak w niniejszej sprawie), ze nazwa
przedsiebiorstwa lub jej czes¢ jest uzywana rowniez jako znak towarowy przez inny
podmiot gospodarczy. W wypadku takiej kolizji przyjmuje sie, ze priorytet nalezy
przyzna¢ ochronie istniejgcego juz w chwili rejestracji znaku towarowego prawa
podmiotowego do nazwy przedsiebiorstwa. Podkresla sie, ze ochrona, wynikajgca
z rejestracji znaku towarowego, jest tylko prawem formalnym (por. postanowienie
Sadu Najwyzszego z dnia 30 wrzesnia 1994 r., lll CZP 109/94, OSNC 1995, nr 1,
poz. 18; wyrok Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2002 r.,
Il SA 3390/01, Pr. Gosp. 2002, nr 7-8, poz. 78, i wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia
17 czerwca 2004 r., V CK 280/04, niepubl.).

Z wigzgcych w postepowaniu kasacyjnym ustalen faktycznych stanowigcych
podstawe zaskarzonego wyroku (art. 398% § 2 k.p.c.) wynika, ze pozwany oznaczat
prowadzong dziatalnos¢ gospodarczg stowem uzywanym przez powodke jako znak
towarowy w chwili rejestracji znaku towarowego. Uzywa bowiem spornego
oznaczenia nieprzerwanie od 1997 r. Tymczasem rejestracja znaku towarowego
nastgpita dopiero w dniu 4 listopada 2005 r., z prawem pierwszenstwa od dnia
7 listopada 2002 r. Sad Apelacyjny trafnie zatem przyjat, ze w okolicznosciach
sprawy pozwany mogt skutecznie powotaC sie na przystugujgcg mu ochrone
istniejgcego juz w chwili rejestracji znaku towarowego powddki prawa
podmiotowego do uzywanego przez niego oznaczenia prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej. Powodztwo zmierzajgce do uzyskania ochrony opartej tylko na
wynikajgcym z rejestracji znaku towarowego prawie wytgcznosci jego uzywania nie
mogto wiec odnies¢ zamierzonego skutki, albowiem pozwany przeciwstawit
uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego witasne prawo do uzywania

zakwestionowanego oznaczenia dla prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W tej sytuacji za nieuzasadniony nalezato uznacC zarzut, ze zaskarzony
wyrok zostat wydany z naruszeniem art. 153 ust. 1 w zw. z art. 154 pkt 2 i 3 p.w.p.,
sprowadzajgcym sie w istocie do polemiki ze stanowiskiem Sadu, iz pozwany

uzywa spornego oznaczenia dla prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, mimo



przystugujgcej skarzgcej ochronie, wynikajgcej z rejestracji znaku towarowego,
w granicach prawa. Kwestionujgc to stanowisko, skarzgca pomija bowiem,
ze pozwany skutecznie przeciwstawit jej ochronie, wynikajgcej z rejestracji znaku
towarowego wiasne prawo do uzywania zakwestionowanego oznaczenia dla
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wobec wykazania przez pozwanego,
ze przystuguje mu ochrona i pierwszenstwo korzystania ze spornego oznaczenia
dziatalnosci gospodarczej, nie mozna takze podzieli¢ zarzutu skarzgcej, iz Sad
Apelacyjny przez niewtasciwg wyktadnie pojecia znaku towarowego dopuscit sie
naruszenia art. 120 ust. 1 p.w.p., majgcego wptyw na tres¢ zaskarzonego wyroku.
Przystugujgcej pozwanemu ochrony i pierwszenstwa korzystania ze spornego
oznaczenia dziatalnosci gospodarczej nie podwaza okolicznosé, ze wczesniej
wspomniane oznaczenie przystugiwato rozwigzanej spoétce cywilnej, ktorej
wspolnikami byli pozwany i Z. K. Z wigzacych w postepowaniu kasacyjnym ustalen
stanowigcych podstawe zaskarzonego wyroku wynika, ze po rozwigzaniu spotki
cywilnej nie powstaty watpliwosci co do uprawnienia pozwanego do dalszego
uzywania dotychczasowego oznaczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zwlaszcza nieprowadzgca juz dziatalno$ci gospodarczej Z. K. nie zgtaszata
zadnych zastrzezen do korzystania przez pozwanego ze spornego oOznaczenia
dziatalnosci gospodarczej. Zatem réwniez zarzut naruszenia art. 5 w zw. z art. 7
u.z.n.k., sprowadzajgcy sie w istocie do zakwestionowania uprawnienia pozwanego
do uzywania spornego oznaczenia dziatalnos$ci gospodarczej po rozwigzaniu spotki

cywilnej, nalezato uznaé za nieuzasadniony.

Z przedstawionych powodow Sgd Najwyzszy orzekt, jak w sentencji wyroku
(art. 398" k.p.c. oraz art. 98 w zwigzku z art. 398%! i art. 391 § 1 k.p.c.).



