Sygn. akt Il CSK 192/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 7 pazdziernika 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Marek Sychowicz (przewodniczgcy, sprawozdawca)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz
SSN Elzbieta Skowrornska-Bocian

w sprawie z powddztwa Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych "F.(...)" sp. z 0.0. w W.
przeciwko "F.(...)" AG w S. w Szwajcarii

o ochrone,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 pazdziernika 2008 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 12 grudnia
2006 r., sygn. akt | ACa (...),

oddala skarge kasacyjna;
zasadza od pozwanej na rzecz powoddki kwote 5.400 (pie¢ tysiecy czterysta)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania kasacyjnego.

Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych F.(...) Spotka z o.0. wW. w pozwie
skierowanym przeciwko F.(..) AG w S. (Szwajcaria) wniosta — po ostatecznym
sprecyzowaniu zgdania - o ,l. nakazanie pozwanemu zaniechania uzywania stowa
.F.(...)" jako elementu firmy lub oznaczenia oddziatu na terytorium Polski, Il. nakazanie

pozwanemu zaniechania uzywania stowa ,F.(...)” oraz oznaczeh stowno-graficznych



zawierajgcych stowo ,F.(...)” do oznaczania jego przedsiebiorstwa na terytorium Polski i
lll. zakazanie pozwanemu uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia stownego
.F.(...)” oraz oznaczen stowno-graficznych zawierajgcych stowo ,F.(...)” dla odréznienia
towarow i ustug oferowanych na terytorium Polski.”

Sad Okregowy w K. wyrokiem z dnia 18 lipca 2006 r. uwzglednit powodztwo.
Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2006 r. Sgd Apelacyjny oddalit apelacje pozwanej od tego
wyroku. Rozstrzygniecie to oparte zostato na nastepujgcych ustaleniach.

Powodowa Spétka powstata w 1993 r. Siedziba jej znajduje sie w W. przy ul. M.
Przedmiotem jej dziatania jest m. in. produkcja wyrobéw gumowych i produktow z
tworzyw sztucznych. W dniu 1 czerwca 1997 r. pomiedzy powddkg a A.(...) GmbH
zostata zawarta umowa o wspotpracy handlowej. A.(...) GmbH zostata wytgcznym
przedstawicielem powddki na Europe z wyjatkiem Europy Srodkowo-Wschodniej i
Skandynawii. Pozniej na terenie Europy powstaty inne spdétki postugujgce sie firmg
zawierajgcg stowo ,F.(...)", m.in. w 2000 r. powstata pozwana. Spétki te oferowaty
produkty wytwarzane przez powodke. Wobec przeksztatcen kapitatowych pozwana
uzyskata wobec A.(...) GmbH i innych spofek dziatajgcych poza Polskg status spotki
dominujgcej. W 2004 r. pozwana otworzyta swéj oddziat w Polsce pod firmg ,F.(...) AG
Spotka Akcyjna Oddziat w Polsce”. Przedmiot dziatalnosci oddziatu obejmuje produkcje i
handel wyrobami z gumy i kauczuku, jak réwniez handel towarami wszelkiego rodzaju.
Siedziba jego miesci sie pod tym samym adresem co powddki. W okresie od 29 kwietnia
2004 r. do 31 lipca 2005 r. pozwana nie prowadzita dziatalnosci handlowe;.
Przygotowywata wspotprace z Fabrykg (...) Opon w W. Od dnia 13 czerwca 1994 r.
powddce przystuguje — do dnia 13 czerwca 2014 r. — prawo ochronne na znak towarowy
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP. Znak ten, o kolorach niebieskim biatym i
czerwonym, sktada sie z oznaczenia graficznego — fantazyjnie zawinietego na ksztatt
petli weza na kwadratowym tle o zaokrgglonych rogach oraz z zamieszczonego pod nim
stowem ,F.(..)". W szwajcarskim Rejestrze Tytutbw oraz Znakéw Podlegajgcych
Ochronie zastrzezony zostat na rzecz pozwanej znak towarowy stowno-graficzny F.(...).
W Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) zarejestrowane zostaty na
rzecz U. A. wspélnotowe znaki towarowe: stowny, zawierajgcy stowo ,F.(...)" i stowno-
graficzny, przedstawiajgcy na prostokgtnym tle weza fantazyjnie zawinietego na ksztatt
petli, a pod nim stowo ,F.(...)". Te same znaki towarowe zarejestrowane zostaty na rzecz
U. A. w niemieckim Urzedzie Patentowym i Znakéw Towarowych. U. A. upowaznita

pozwang do uzywania tych znakéw towarowych i pozwana uzywa ich dla oznaczenia



prowadzonego przez siebie przedsiebiorstwa. W czasie dziatania oddziatu pozwanej w
Polsce zdarzaty sie pomytki co do tozsamosci stron wyrazajgce sie w doreczaniu
korespondenciji i faktur oraz przekazywaniu faksow powddce zamiast pozwanej (jej
oddziatowi).

W tym stanie rzeczy Sad Apelacyjny w petni podzielit poglad prawny wyrazony
przez Sad pierwszej instancji, ktérego wynikiem stato sie uwzglednienie powodztwa. W
szczegolnosci uznat, ze naruszenie przez pozwang prawa powodki do firmy przez
uzywanie dla oznaczenia oddziatu pozwanej w Polsce stowa ,F.(...)" jest oczywiste i
zadanie pozwu objete pkt | znajduje oparcie w przepisie art. 43 k.c. Wprawdzie
pozwana uzywa oznaczenia swego oddziatu w Polsce zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej), ale okolicznos¢ ta nie
uchyla bezprawnosci dziatania pozwanej, ktdéra wynika z tego, ze dziatanie jej jest
sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego. Bezpodstawny jest tez zarzut pozwanej,
ze wynik tej oceny narusza zasade swobody dziatalnosci gospodarczej i godzi w zasade
wzajemnosci okreslonej w umowie zawartej miedzy Polskg Rzeczgpospolitg Ludowg a
Konfederacjg Szwajcarskg o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w
Bernie w dniu 8 listopada 1989 r.

Sad Apelacyjny podzielit poglad Sgdu pierwszej instancji, ze sposdb oznaczenia
przedsiebiorstwa przez pozwang moze na terenie Polski wprowadzac¢ w btad klientéw co
do tozsamosci przedsiebiorstwa. Zwrécit uwage, ze warunkiem udzielenia ochrony
powddce jest wczesniejsze uzywanie przez nig oznaczenia i zaaprobowat uznanie przez
Sad pierwszej instancji zasadnosci zgdania pozwu objetego pkt Il jako skutecznego w
Swietle art. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Podkreslit, ze nie sprzeciwia sie temu niepodjecie dziatalnosci
gospodarczej przez pozwang. Sam fakt zarejestrowania w Polsce jej oddziatu, ktorego
firma jest zbiezna z oznaczeniem powddki, przy uwzglednieniu siedzib obu podmiotow
pod tym samym adresem oraz tozsamego przedmiotu ich dziatania, jest wystarczajgcym
dowodem zaistnienia stanu zagrozenia intereséw powddki.

Wreszcie Sad Apelacyjny stwierdzit, ze nawet gdyby pozwanej przystugiwato
prawo do wspélnotowego znaku towarowego (w zasadzie identycznego ze znakiem
towarowym, co do ktérego prawo ochronne przystuguje powddce) — co zdaniem Sadu
pierwszej instancji nie zostato wykazane, o czym przesgdza brak stosownych wpisow w
rejestrze — to prawo to nie jest skuteczne wzgledem powaodki, jak trafnie przyjgt Sad

pierwszej instancji z powotaniem sie na art. 23 ust. 1, art. 106, 107 i 159% ust. 5



rozporzgdzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego. Wskazat, Zze uwzglednienie Zzgdania pozwu
zawartego w pkt lll, jako roszczenia o charakterze prewencyjnym, majgcemu na celu
unikniecie sytuacji sprecyzowanej w art. 296 ust. 2 Prawa witasnosci przemystowej,
orzeczone zostato na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 285 tego Prawa.

Wyrok Sgdu Apelacyjnego zaskarzony zostat w catosci skargg kasacyjng przez
pozwang. Podstawami skargi sg: |. naruszenie prawa materialnego — przez btedng
wyktadnie wzglednie niewtasciwe zastosowanie — art. 43'° w zw. z art. 43°% k.c. w zw. z
art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,
ostatnio wymienionego przepisu w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 umowy zawartej miedzy Polskg
Rzeczgpospolita Ludowg a Konfederacjg Szwajcarskg o wzajemnym popieraniu i
ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie w dniu 8 listopada 1989 r., art. 43'°w zw. z art.
43° k.c. w zw. z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalno$ci
gospodarczej, art. 43'° w zw. z art. 43° k.c., art. 20 i 22 w zw. z art. 37 ust. 1 Konstytucji
RP, art. 5 wzw. z art. 18 art. 5 tej ustawy w zw. z art. 55 k.c., art. 3 w zw. z art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, art. 296 ust. 1 i
ust. 2 pkt 112w zw. zart. 153 w zw. z art. 154 i 285 Prawa wtasnosci przemystowej, art.
1 ust. 2, art. 9 ust. 3 i art. 103 rozporzgdzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, art. 106 w zw. z art. 159a ust. 5
oraz art. 23 tego rozporzadzenia i ll. naruszenie przepiséw postepowania — art. 321 § 1
w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 385 w zw. z art. 382 i art. 386 § 1 k.p.c. Skarzgca wniosta o
uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi drugiej instancji do
ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie takze wyroku Sgdu pierwszej instancji
i przekazanie sprawy Sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,
ewentualnie orzeczenie co do istoty sprawy przez zmiane wyroku Sgdu pierwszej
instancji i oddalenie powddztwa.

Powddka wniosta o odrzucenie skargi kasacyjnej, wzglednie o jej oddalenie.

W stanowisku zajetym przez Prokuratora Generalnego na podstawie art. 3988 § 1
k.p.c. wyrazit on poglad, ze skarga kasacyjna powinna zosta¢ oddalona.

Wobec tego, ze braki skargi kasacyjnej, ktére zdaniem powodki uzasadniaty jej
odrzucenie, podlegaty usunieciu i zostaty prawidtowo usuniete, brak jest podstawy do
odrzucenia skargi.

Rozpoznajgc skarge kasacyjng Sgd Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:



I. 1. Uwzgledniajgcy powodztwo wyrok Sadu pierwszej instancji niemal dostownie
odpowiada zadaniu powodki. Podstawg wydania tego wyroku sg okolicznosci faktyczne
stanowigce podstawe faktyczng tego zagdania. Powoddka nie byta zobowigzana do
wskazania podstawy prawnej swego zadania i wskazanie jej przez powodke nie wigzato
Sadu. Mogto ono mie¢ jedynie znaczenie dla okreslenia okolicznosci faktycznych
uzasadniajgcych zgdanie, gdyby budzity one watpliwosci (wyroki Sgdu Najwyzszego: z
dnia 23 lutego 1999 r., | CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152 i z dnia 15 wrzesnia
2004 r., Ill CK 352/03, niepubl.). W tej sytuacji nie moze by¢ mowy o naruszeniu przez
zaskarzony wyrok art. 321 § 1 wzw. z art. 391 § 1 k.p.c.

2. Przepisy art. 385 i 386 § 1 k.p.c. nie stanowig samodzielnej podstawy
zaskarzenia wyroku skargg kasacyjng. Mogg one zostaC naruszone tylko w razie gdy
inne podstawy skargi kasacyjnej sg uzasadnione i wskazujg, ze oddalenie apelacji byto
wadliwe, gdyz wyrok sgadu pierwszej instancji powinien zosta¢ zmieniony i sad drugiej
instancji powinien orzec co do istoty sprawy.

Powotujgc jako podstawe skargi kasacyjnej naruszenie art. 385 w zw. z art. 382
k.p.c. skarzgca nie wskazata, jaki materiat zebrany w postepowaniu w pierwszej instancji
i w postepowaniu apelacyjnym zostat pominiety przy wydawaniu zaskarzonego wyroku.
Nie pozwala to na uwzglednienie zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c.

II. 1. Wedtug ustalen faktycznych stanowigcych podstawe zaskarzonego wyroku
dziataniem pozwanej naruszajgcym prawo do firmy przystugujgce powoddce jest
oznaczenie oddziatu pozwanej w Polsce zawierajgce stowo ,F.(...)” iuzywanie tego
oznaczenia w trakcie dziatalnosci tego oddziatu. Ocena ta, jako zdaniem Sadu
Apelacyjnego oczywista, nie zostata przez ten Sad blizej uzasadniona. Wbrew zarzutowi
skarzgcej jest ona trafna. Aczkolwiek firma pozwanej i firma oddziatu pozwanej w Polsce
sktadajg sie z kilku stéw, ale stowem wyrdzniajgcym kazdag z nich jest stowo ,F.(...)".
Niewatpliwie moze ono, a nie petna nazwa firmy powddki czy firmy oddziatu pozwanej,
w potocznym odbiorze by¢ identyfikowane na terytorium Polski tak z powddka jak i z
oddziatem pozwanej. Niedostateczne odréznianie sie firmy oddziatu pozwanej od firmy
powodki, moze wprowadzaé¢ w btad co do tozsamosci tego podmiotu. Okolicznosciami
sprzyjajgcymi temu sg podobny przedmiot dziatania powodki i oddziatu pozwanej i to, iz
ich siedziby mieszczg sie nie dos¢, ze w tej samej miejscowosci, ale i pod tym samym
adresem.

Nie mozna podzieli¢ stanowiska pozwanej, ze wykazata, iz oznaczenie jej

oddziatu w Polsce przy wykorzystaniu stowa ,F.(...)" i uzywanie go w dziatalnosci tego



oddziatu nie jest dziataniem bezprawnym. Oznaczenie oddziatu pozwanej w Polsce
zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej (obecnie Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) $swiadczy jedynie o
tym, ze dokonane ono zostato zgodnie z obowigzujgcym przepisem prawa, nie jest
jednajze okoliczno$cig wystarczajgcg do uchylenia bezprawnosci dziatania pozwanej w
sytuacji, gdy dziatanie to narusza ustawowo chronione prawo do firmy powodki.

Stosownie do art. 43° § 1 k.c. firma przedsiebiorcy powinna sie odrézniaé
dostatecznie od firm innych przedsiebiorcéw prowadzgcych dziatalno$¢ na tym samym
rynku, a wedtug art. 43° firma oddziatu osoby prawnej zawiera peina nazwe tej osoby
oraz okreslenie ,oddziat” ze wskazaniem miejscowosci, w ktorej oddziat ma siedzibe. W
obowigzujgcym stanie prawnym nie ma takiego przepisu, jak nieobowigzujacy art. 36 § 2
k.h., ktéry przewidywat, ze w razie gdy firma zaktadu gtéwnego nie rozni sie
dostatecznie od firmy wpisanej lub juz zgtoszonej do rejestru handlowego, a znajdujgcej
sie w siedzibie oddziatu, firma oddzialu powinna by¢ uzupetniona dodatkiem
dostatecznie odrdzniajgcym. Brak obecnie mozliwosci uzupetnienia firmy oddziatu
dodatkiem dostatecznie odrdzniajgcym nie swiadczy o przyzwoleniu na oznaczenie
oddziatu w sposéb nie pozwalajgcy na dostateczne odréznienie jej od firm innych
przedsiebiorcow prowadzgcych dziatalnos¢ na tym samym rynku. Jezeli oznaczenie
takie, jak i postugiwanie sie tym oznaczeniem w dziatalnosci oddziatu, narusza prawo do
firmy innego przedsiebiorcy, jest to dziatanie bezprawne.

Nakazanie pozwanej zaniechania, jako dziatania bezprawnego, uzywania stowa
,F.(...)" dla oznaczenia jej oddziatu w Polsce i jako elementu firmy tego oddziatu, nie
moze by¢ poczytane — jak utrzymuje skarzgca — za naruszenie konstytucyjnie
gwarantowanej swobody dziatalnosci gospodarczej. Prawo do podjecia i prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej nie jest prawem bezwzglednym. ,Wolnos¢ dziatalnosci
gospodarczej” (art. 31 Konstytucji) moze doznawa¢ — ze wzgledu na wazny interes
publiczny — ograniczen przewidzianych w ustawie (art. 22 Konstytucji). Ograniczenia
takie wynikajg m.in. z przepiséw chronigcych prawo przedsiebiorcy do firmy czy
przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji. W zakresie, w jakim inny
przedsiebiorca narusza te przepisy, prowadzenie przez niego dziatalnosci gospodarczej
podlega ograniczeniu zgodnie z prawem.

Uwzglednienie roszczenia powodki stuzgcego ochronie jej prawa do firmy (art.
43" k.c.) orzeczone zostato z uwzglednieniem zagranicznego statusu pozwanej. Nie

mozna zasadnie zarzuci¢, ze nie respektuje zasady wzajemnosci obowigzujgcej w



stosunkach miedzy stronami umowy zawartej miedzy Polskg Rzeczgpospolitg Ludowa a
Konfederacjg Szwajcarskg o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w
Bernie w dniu 8 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, poz. 366). Nie ma bowiem
przeszkod, zeby w zakresie niezbednym dla ochrony praw przedsiebiorcy
szwajcarskiego, ograniczona zostata swoboda prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
przedsiebiorcy polskiego na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, jezeli dziataniem tego
przedsiebiorcy zostanie zagrozone prawo do firmy przedsiebiorcy szwajcarskiego.
Rozstrzygniecie sprawy zaskarzonym wyrokiem nie narusza zatem postanowien
wymienionej umowy, w szczegolnosci jej art. 2 i 4 ust. 1.

2. Artykut 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej — ,u.z.n.k.”)
przyznaje ochrone przedsiebiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurenciji.
Roszczenia z art. 18 u.z.n.k. Sad Apelacyjny zdaje sie rozumieC jako roszczenia
prewencyjne w tym sensie, ze przystugujg one takze, gdy dokonaniem czynu
nieuczciwej konkurencji interes przedsiebiorcy zostaje jedynie zagrozony, a ich
uwzglednienie ma zapobiec naruszeniu tego interesu. Nalezy przy tym zauwazyc, ze
stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., zawierajgcego ogolng definicje czynu nieuczciwej
konkurenciji, czynem takim jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta.

W sprawie jest poza sporem, ze to powddka dla oznaczenia swego
przedsiebiorstwa wczesniej niz pozwana uzywa stowa ,F.(...)". Ustalenia faktyczne
stanowigce podstawe zaskarzonego wyroku pozwalajg na przyjecie, ze pozwana
dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji wobec powddki przez oznaczenie swego
oddziatu w Polsce przy uzyciu stowa ,F.(...)", jak i przez uzywanie na terytorium Polski
do oznaczenia swego przedsiebiorstwa stowa ,F.(...)" oraz oznaczen stowno-graficznych
zawierajgcych to stowo, co moze wprowadzaé klientow w btad co do tozsamosci
przedsiebiorstwa. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji okreslony w art. 3 ust. 2 u.z.n.k.,
ktéore to okreslenie zostato rozwiniete w art. 5 u.z.n.k. Czyn ten jest dziataniem
mieszczgcym sie w ustawowym okresleniu czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1
u.z.n.k.). Dla takiej kwalifikacji dziatania pozwanej bez znaczenia jest, czy jej oddziat
w Polsce podjgt dziatalno$¢ gospodarczg, tj. dziatalno$¢ produkcyjng, ustugowsg itp.
Wystarczajgcym jest ustalenie, ze na terenie Polski podjat czynnosci prowadzgce do
prowadzenia takiej dziatalnosci, zmierzajgce do podjecia dziatalnosci gospodarcze;.

Postugiwanie sie przez pozwang na terytorium Polski przy dokonywaniu tych czynnosci



dla oznaczenia oddziatu jak i swojego przedsigbiorstwa stowem ,F.(...)", uzywanym
przez powodke wczesniej dla oznaczenia swego przedsiebiorstwa, jako mogace
wprowadzi¢ klientow w btad co do tozsamosci przedsiebiorstwa, zagraza interesowi
powodki.

3. Racje ma skarzaca utrzymujac, ze przeniesienie wspolnotowego znaku
towarowego na inng osobe moze nastgpi¢ w drodze réznych czynnosci prawnych. W
kazdym jednak razie wymaga ono dla swej waznosci formy przewidzianej w art. 17 ust.
3 rozporzadzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE.L.94.11.1.). Sad Apelacyjny uchylit sie od
oceny waznosci przeniesienia przez Ursule Adamowski narzecz pozwanej
wspolnotowych znakéw towarowych. Jednakze zasadnie uznat za nieskuteczne
powotanie sie — dla uzasadnienia obrony przed roszczeniem powodki opartym na
przepisach dotyczgcych ochrony znakow towarowych — na przystugujgce pozwanej
prawo do wspolnotowych znakéw towarowych. Wbrew zapatrywaniu Sagdu
Apelacyjnego, dla uzasadnienia tego stanowiska zbedne jest odniesienie sie do wyniku
rozstrzygniecia  kolizji miedzy znakiem towarowym  krajowym, wczesniej
zarejestrowanym na rzecz powodki, a wspolnotowymi znakami towarowymi, na ktore
powofata sie pozwana. Stosownie do art. 23 ust. 1 rozporzgdzenia Rady (WE) Nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. czynnosci prawne, m.in. prowadzgce do przeniesienia
wspolnotowego znaku towarowego, wywotujg skutki prawne wobec stron trzecich we
wszystkich Panstwach Cztonkowskich Wspdlnoty Europejskiej dopiero po wpisaniu ich
do rejestru prowadzonego przez Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM)
w A. Niewykazanie istnienia wpisu w tym rejestrze dotyczgcego nabycia przez pozwang
wspolnotowych znakdéw towarowych, jest wystarczajgce do uznania nieskutecznosci
wobec powodki powotania sie na prawo pozwanej wynikajgce z rejestracji tych znakow.

Uzasadnienie zaskarzonego wyroku w czesci dotyczgcej rozstrzygniecia sprawy
opartego na przepisach o ochronie znakéw towarowych nie jest wyczerpujgce i w petni
jasne. Rozstrzygniecie sprawy zaskarzonym wyrokiem w omawianym zakresie nalezy
jednak uznac¢ za odpowiadajgce prawu.

Stowo ,F.(...)" jest istotnym elementem stowno-graficznego znaku towarowego,
do ktérego prawo ochronne przystuguje powodce. Postugiwanie sie przez pozwang dla
oznaczenia swego oddziatu w Polsce jak i jej przedsiebiorstwa na terenie Polski stowem
.F.(...)" moze by¢ zatem potraktowane jako postugiwanie sie znakiem towarowym
podobnym (w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —



Prawo wiasnosci przemystowej, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.:
dalej — ,p.w.p”.) do znaku zarejestrowanego na rzecz powodki. Jezeli postugiwanie sie
nim stanowito uzywanie znaku towarowego w rozumieniu przepisow Prawa wiasnosci
przemystowej i byto bezprawnym uzywaniem tego znaku w obrocie gospodarczym (art.
296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p.), uzasadniatoby przyznanie powodce ochrony przewidzianej w
art. 296 ust. 1 p.w.p.

Artykut 154 p.w.p. jedynie przyktadowo wskazuje na czym polega uzywanie
znaku towarowego. Wymieniony przepis daje podstawe do przyjecia, ze uzywaniem
znaku towarowego jest takze postugiwanie sie nim dla oznaczenia przedsigbiorstwa lub
jego oddziatu. Naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy przystugujgcego
powodce, uzasadniajgcym ochrone przewidziang w art. 296 ust. 1 p.w.p., bytoby
jednakze bezprawne uzywanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, gdyby
polegato na dziataniu okreslonym w art. 296 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 p.w.p. Nie mozna
jednakze przyjgc, ze byto to naruszenie polegajgce na, jedynie moggcym wchodzi¢ w
gre w ustalonym stanie faktycznym, dziataniu okreslonym w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
W sytuacji, gdy dziatanie zarzucone pozwanej dotyczy jedynie uzywania znaku
towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz powodki do oznaczenia jej firmy
na terenie Polski ijej oddziatu w Polsce, nie ma podstaw do przypisania pozwanej, ze
uzywa znaku towarowego ,w odniesieniu do towardw identycznych lub podobnych”.
Wprawdzie przedmiot dziatania powddki i pozwanej (jej oddziatu w Polsce) w znacznej
czesci pokrywajg sie, ale nie ustalono, zeby pozwana (jej oddziat w Polsce) wytwarzata
jakiekolwiek towary badz jakiekolwiek towary wprowadzata do obrotu w Polsce.
Nie mozna wiec moéwi¢ o ,towarach identycznych lub podobnych” w odniesieniu do
ktérych pozwana uzywa znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz
powddki, co wytgcza mozliwos¢ uznania jej dziatania za dziatanie bezprawne,
uzasadniajgce przyznanie powodce ochrony na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Utworzenie przez pozwang oddziatu w Polsce i podjecie dziatalno$ci w Polsce
uzasadniajg przekonanie o zamiarze rozwiniecia przez pozwang dziatalnosci
gospodarczej na terenie Polski, w szczegdlnosci polegajgcej — ze wzgledu na jej
przedmiot dziatania (i przedmiot dziatania jej oddziatu w Polsce) — na wytwarzaniu lub
wprowadzaniu do obrotu towaréw identycznych Iub podobnych do towarow
wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez powddke. Wobec postugiwania sie
przez pozwang dla oznaczenia jej oddziatu w Polsce, jak i samego jej przedsiebiorstwa

na terenie Polski, znakiem towarowym podobnym do zarejestrowanego na rzecz
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powddki, istnieje uzasadniona obawa uzywania przez pozwang tego znaku towarowego
w odniesieniu do wytwarzanych przez siebie lub wprowadzanych do obrotu towarow
albo Swiadczonych wustug. Zatrafne nalezy wiec uzna¢ przyznanie powddce
zaskarzonym wyrokiem ochrony, ktorej podstawe stanowi art. 285 p.w.p., i nakazanie
pozwanej zaprzestania dziatan grozgcych naruszeniem prawa ochronnego z rejestracji
znaku towarowego przystugujgcego powodce.

Z przytoczonych wzgledow takze podstawa kasacyjna naruszenia prawa
materialnego w postaci przepiséw wskazanych w rozpoznawanej skardze okazata sie
niezasadna.

Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398 k.p.c., oddalit przeto skarge kasacyjng i
na podstawie art. 108 § 1 zd. pierwsze w zw. z art. 109§ 2iart. 98 § 1i 3 w zwigzku z §
13 ust. 4 pkt 2 i § 6 pkt 7 rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzesnia
2002 r. w sprawie opfat za czynnosci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze

zm.) orzekt o kosztach postepowania kasacyjnego.



