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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2012 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy — Sedzia SA Przemystaw Kurzawa
Sedzia SA Edyta Jefimko (spr.)

Sedzia SO (del.) Marcin Strobel

Protokolant st. sekr. sqd. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa J. O. (1)

przeciwko M. P.

o ochrone znaku towarowego

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 4 pazdziernika 2011 1.

sygn. akt XVI GC 541/10

I. zmienia zaskarzony wyrok w punktach 1, 2 i 4 w ten sposoéb, ze oddala powodztwo w zakresie
roszczen o zakazanie i nakazanie oraz zasqdza od J. O. (1) na rzecz M. P. kwote 3.240 (trzy tysiqce
dwiescie czterdziesct) zlotych tytulem zwrotu kosztéow zastepstwa prawnego;

II. zasqgdza od J. O. (1) na rzecz M. P. kwote 880 (osiemset osiemdziesiqt) zlotych tytulem zwrotu
kosztéow postepowania apelacyjnego.

Teza:

1. Przepisy kodeksu cywilnego ksztaltujq firme przede wszystkim jako prawo majatkowe o
charakterze niematerialnym. Wyrazna dominacja elementéw majqtkowych nad elementami
osobistymi w prawie podmiotowym do firmy sklonila ustawodawce do odrebnego, oderwanego
od regulacji poswieconej dobrom osobistym (art. 23, 24 1 43 k.c.), uksztaltowania ochrony
Jirmy. Ponadto majgtkowy charakter prawa do firmy zdaje si¢ potwierdzaé réowniez dopuszczona
przez ustawodawce mozliwosé korzystania z tej samej firmy przez rozne podmioty prawa (art.

43° § 2 k.c.), tak jak dzieje sie to w przypadku wszystkich débr wlasnosci przemyslowej, oraz

Jakt, iz w przypadku naruszenia prawa do firmy uszczerbku doznajq przede wszystkim interesy
majagtkowe przedsiebiorcy, co wyraznie potwierdza katalog roszczen przewidzianych dla ochrony



prawa do firmy, analogiczny do tego, jaki stosowany jest dla dobr wlasnosci przemystowej (dobr
niematerialnych w waskim znaczeniu), a odmienny od tego, ktory ustawodawca przeznaczylt dla
ochrony dobr osobistych.

2. Bieg przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszania prawa ochronnego czynem o
charakterze ciaqglym, polegajgcym na powtarzaniu bezprawnych dzialan (i to w sposob ktory nie
pozwala na ich wydzielenie jako samoistnych calosci ) rozpoczyna sie od dnia zaistnienia stanu
bezprawnego, a nie jego ustania.

IACas51/12

UZASADNIENIE

Zaskarzonym wyrokiem z dnia 4 pazdziernika 2011 r. wydanym w sprawie z powodztwa J. O. (1) skierowanego
przeciwko M. P. o ochrone znaku towarowego - Sad Okregowy w Warszawie:

1. zakazal M. P. naruszania prawa do znaku towarowego (...) poprzez wykreSlenie z rejestru ewidencji dzialalno$ci
gospodarczej , zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowania dla $wiadczonych ushug,
zamieszczania w dokumentacji handlowej , wprowadzania do obrotu towar6éw oznaczonym tym znakiem |,
postugiwania sie znakiem w §rodkach masowego przekazu w celu reklamy ;

2. nakazal pozwanej usuniecie znaku towarowego (...)z wszelkiej dokumentacji handlowej oraz towar6w bedacych w
jej posiadaniu;

3. oddalit powddztwo w pozostalej czeSci;
4.zasadzit od M. P. na rzecz J. O. (1) kwote 250 zl tytulem zwrotu kosztoéw procesu.

Powyzszy wyrok Sqd Okregowy wydal na podstawie nastepujacych ustalen faktycznych i
wnioskow.

J. 0. (1) prowadzi dzialalno$¢ gospodarczg od dnia 2 kwietnia 1991 r. pod nazwa (...) . W dniu 26 lipca 1999 r. powdd
zlozyl do Urzedu Patentowego RP wniosek o zrejestrowanie znaku towarowego stowno - graficznego (...) . Decyzja
z dnia 6 marca 2003 r. udzielone zostalo na jego rzecz prawo ochronne na znak towarowy (...) przeznaczony do
oznaczenia towaréw i/lub ustug wymienionych w zalaczniku klasyfikacja nicejska :(...).; klasyfikacja wiedenska: (...)
- zastrzezZenia : ciemno niebieski. Okres ochrony , po jego przedluzeniu, trwa do dnia 26 lipca 2019 r. Na poczatku
2009 r. uprawniony powzigl wiadomo$¢ , iz nazwa (...)uzywana jest w firmie pozwanej, ktérej zakres dziatalno$ci
gospodarczej pokrywa sie z zakresem jego dzialalno$ci . Pismem z dnia 24 marca 2009 r. wystapil do pozwanej z
zadaniem natychmiastowego zaniechania naruszania jego praw do znaku towarowego (...). W dniu 30 maja 2011 r.
M. P. zlozyla w Urzedzie Patentowym RP wniosek o stwierdzenie wygas$niecia prawa ochronnego na znak towarowy
(...) (R- (...)), z powodu nieuzywania tego znaku przez powoda.

J. O. (1) przystuguje prawo ochronne na stowno - graficzny znak towarowy(...) , co oznacza , iz jest on uprawniony do
wylacznego uzywania przedmiotowego znaku towarowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej do czasu okreSlonego
w decyzji Urzedu Patentowego tj. do dnia 26 lipca 2019 roku ( art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wlasno$ci przemystowej - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z p6ézn.zm. ; dalej powolywanej jako
p-w.p.), a nadto posiada legitymacje do zadania ochrony w przypadku bezprawnych naruszen znaku towarowego
(art.296 p.w.p.). Obie strony procesu prowadza dzialalno$¢ gospodarcza , ktorej przedmiotem jest Swiadczenie ushlug
zwigzanych z mechanika i elektromechanika samochodéw francuskich. Powdd posiada znak towarowy slowno -
graficzny (...) w kolorze ciemno — niebieskim. Pozwana uzywa oznaczenia dla swojej firmy (...) w kolorystyce czerwono
- niebieskiej. Uzywanie przez M. P. oznaczenia o charakterystycznym zestawieniu dwéch wyrazéw (...)i bardzo
zblizonej kolorystyce czerwono - niebieskiej moze wprowadzi¢ odbiorcow w blad , a w szczeg6lnoéci spowodowaé
ryzyko skojarzenia znaku uzywanego przez pozwang ze znakiem zarejestrowanym na rzecz powoda. Pozwana przez



caly czas od 2004 r. prowadzac dzialalno$¢ gospodarcza posluguje sie nazwa (...) , niemalze identyczna z nazwa
firmy powoda dla $§wiadczenia tego samego rodzaju ustlug samochodowych , co w $wiadomoéci klientow moze
budzi¢ przekonanie, iz jest to ta sama firma ( tym bardziej , ze zaréwno wizualnie jak i fonetycznie dwa pierwsze
wyrazy sa identyczne) . W $wietle powyzszego dzialanie pozwanej uznane zostalo za bezprawne w rozumieniu
art. 296 ust.2 pkt. 3 p.w.p. Ponadto stwierdzono, iz znak uzywany przez powoda jest znakiem renomowanym ,
bowiem kojarzy sie z branza renomowanych samochodéw francuskich. Sad Okregowy - czeSciowo uwzgledniajac
powodztwo - zakazal pozwanej naruszania prawa do znaku towarowego (...) poprzez wykreslenie z rejestru ewidencji
dzialalno$ci gospodarczej , zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowania dla $wiadczonych
ustug, zamieszczania w dokumentacji handlowej , wprowadzania do obrotu towaréw oznaczonym tym znakiem ,
postugiwania sie znakiem w §rodkach masowego przekazu w celu reklamy. Ponadto nakazal pozwanej usuniecie
znaku towarowego (...) z wszelkiej dokumentacji handlowej oraz towaréw bedacych w jej posiadaniu. Sad Okregowy
nie uwzglednit zgloszonego w odpowiedzi na pozew zarzutu przedawnienia . Zgodnie z trescig art. 289 ust. 1 p.w.p.
roszczenia z tytulu naruszenia patentu ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od
dnia, w ktorym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktéra naruszyla patent, oddzielnie
co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uplywem pieciu lat od dnia,
w ktérym nastapilo naruszenie patentu. Na pozwanej spoczywal obowiazek udowodnienia i wskazania konkretnych
dat , kiedy powdd dowiedzial sie o naruszeniu przez nig prawa, aby mozna bylo zarzut przedawnienia uwzglednié, a
M. P. tego nie uczynila. Natomiast oddalone zostalo , jako nieudowodnione, powodztwo o zasadzenie od pozwanej
na rzecz powoda kwoty 30 000 zt. tytulem odszkodowania za wyrzadzone J. O. (1) szkody w zwigzku z korzystaniem
przez M. P. z chronionego znaku towarowego oraz tytulem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci , jakie nabyla
w okresie korzystania w prowadzonej dzialalno$ci gospodarcze;j.

Apelacje od powyzszego wyroku wniosla pozwana, zaskarzajac go w zakresie punktéw 1 i 2 na podstawie
nastepujacych zarzutow:

a. naruszenia przepisOw prawa materialnego, to jest art. 296 ust. 2 pkt.2 p.w.p. poprzez jego bledna wykladnie
polegajaca na analizie przez sad podobienstwa stlowno — graficznego znaku towarowego powoda (...) R - (...) oraz
slowno - graficznego oznaczenia pozwanej(...) z pominieciem utrwalonego stanowiska doktryny oraz orzecznictwa
polskich i wspélnotowych saddéw, iz ustalenia podobiehstwa pomiedzy oznaczeniami dokonuje sie wylacznie w
zakresie elementéw odrézniajacych;

b. naruszenia przepisOw prawa materialnego, to jest art. 296 ust. 2 pkt.2 p.w.p. poprzez jego bledna wykladnie
polegajaca na przyjeciu, iz slowno - graficzny znak towarowy (...)R - (...) oraz slowno - graficzne oznaczenie
(...)na skutek zbieznoéci elementéw graficznych sa podobne w stopniu mogacym wprowadzi¢ w blad potencjalnego
odbiorce przy jednoczesnym pominieciu wniosku dowodowego pozwanej o zobowigzanie powoda do przedstawienia
oryginalnego Swiadectwa ochronnego na znak towarowy (...) R - (...) wraz z jego kolorowa reprodukcjg , a takze
niewskazanie cech wspolnych elementéw graficznych poréwnywanych oznaczen;

c.razacego naruszenia przepisdw prawa materialnego, to jest art. 296 ust. 2 pkt.3 p.w.p. poprzezjego btedna wykladnie
polegajaca na przyjeciu, iz znak towarowy powoda jest znakiem renomowanym tylko w oparciu o nieudowodniong
okoliczno$é¢, iz znak ten kojarzy sie z marka renomowanych samochodéw francuskich oraz fakt, ze posiada zdolno$c
odrdzniajacy ,

d. naruszenia przepisdw prawa materialnego, to jest art. 157 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie, na skutek braku
uwzglednienia okoliczno$ci, iz powo6d nie uzywa znaku towarowego w formie jaka zostala zarejestrowana - to jest z
dodatkiem oznaczenia (...),

e. naruszenia przepisow postepowania w postaci art. 177 §1 pkt. 3 k.p.c. w zwigzku z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez odmowe
zawieszenia postepowania w sprawie wobec faktu zlozenia do Urzedu Patentowego RP przez pozwana wniosku o



stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy ,FRANCE (...) z powodu jego nieuzywania przez
powoda w rozumieniu art. 157 p.w.p. ,

f. naruszenia przepis6w postepowania w postaci art. 233 ust. 1 k.p.c. poprzez:

- brak wszechstronnej analizy materialtu dowodowego odnoénie kwestii przedawnienia roszczen powoda i
nieuprawnione przyjecie , iz skarzaca nie wskazala konkretnej daty , kiedy powod mogl sie dowiedzie¢ o uzywaniu
przez nia oznaczenia ,FRANCE (...) , w sytuacji gdy do odpowiedzi na pozew z dnia 22 grudnia 2010 r. zostala
dolgczona faktura opatrzona datg 6 pazdziernika 2004 r., kt6ra to faktura zostalta wystawiona przez powoda pozwanej,
zawierajgca pelng firme (...),

- brak wszechstronnej analizy materialu dowodowego i przyjecie, iz znak towarowy powoda jest znakiem
renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt.3 p.w.p.,

- pominiecie wniosku dowodowego pozwanej zawartego w odpowiedzi na pozew o zobowigzanie powoda do
przedstawienia oryginalnego $wiadectwa ochronnego na znak towarowy (...) R - (...)wraz z jego kolorowa reprodukcja.

W oparciu o powyzsze zarzuty skarzaca wniosla o zmiane wyroku w zaskarzonej czeSci poprzez oddalenie powodztwa
w calo$ci i zasadzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego za obie
instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku w zakresie punktéw 11i 2 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
sadowi pierwszej instancji, przy uwzglednieniu kosztow postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja jest w catoSci uzasadniona.

Nietrafny okazal sie zarzut naruszenia przez Sad Okregowy art. 177 §1 pkt. 3 k.p.c. na skutek nieuwzglednienia
wniosku o zawieszenia postepowania do czasu zakonczenia postepowania w sprawie wniosku pozwanej zlozonego
do Urzedu Patentowego RP o stwierdzenie wyga$niecia prawa ochronnego na znak towarowy (...) R - (...) z powodu
jego nieuzywania przez J. O. (1) . W postepowaniu apelacyjnym nie byla pomiedzy stronami sporna okoliczno$¢, iz
w dniu 20 czerwca 2012 r. Urzad Patentowy RP wydal nieprawomocng decyzje o oddaleniu powyzszego wniosku.
Prawo ochronne nie wygasa samoistnie z uplywem okresu nieuzywania znaku. Do jego wygasniecia, oprocz uplywu
czasu, konieczny jest skutecznie wniesiony wniosek uprawnionego podmiotu i wydanie decyzji przez Urzad Patentowy.
Bez wniosku uprawnionego i bez decyzji organu, prawo ochronne, nawet nieuzywane, jest chronione i ciagle
funkcjonuje w obrocie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2008 r., I S.A./Wa 1456/07, Lex nr 463587).
Oceniajac znaczenie uregulowania przyjetego w art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., nalezy wskazaé, ze rozstrzygniecie sprawy
zalezy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej, jezeli jej tre$¢ stanowi konieczny element podstawy
rozstrzygniecia merytorycznego lub formalnego sprawy cywilnej. Nie mozna dopatrzy¢ sie takiego zwiazku miedzy
decyzja, ktoéra zostanie wydana w postepowaniu w przedmiocie stwierdzenia wygasniecia czy tez uniewaznienia
prawa ochronnego , a postepowaniem sagdowym, w ktéorym powdd dochodzi roszcezenia z przyshugujacego mu prawa
ochronnego do znaku towarowego. Dla oceny tego roszczenia, w sytuacji gdy pow6d wykazal, ze przystuguje mu
takie prawo ochronne do znaku towarowego, ewentualna decyzja uniewazniajaca to prawo lub stwierdzajaca jego
wygasniecie nie ma znaczenia prejudycjalnego (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK
241/08, LEX nr 484688).

Skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia jest wystarczajace do oddalenia powodztwa bez potrzeby ustalenia,
czy zachodzg wszystkie inne przeslanki prawnomaterialne uzasadniajgce jego uwzglednienie, a ich badanie w takiej
sytuacji staje sie zbedne ( por. uzasadnienie uchwaly pelnego skladu Izby Cywilnej Sadu Najwyzszego z dnia 17 lutego
2006 r. III CZP 84/05, OSNC 2006/7-8/114 oraz uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 11 sierpnia 2010
r., I CSK 653/09, Lex nr 741022). Z uwagi na powyzsze w pierwszej kolejnosci Sad Apelacyjny uznat za konieczne
rozpoznanie zasadno$ci podniesionych w apelacji zarzutéw, dotyczacych przyjetego w zaskarzonym wyroku przez
Sad Okregowy stanowiska w kwestii przedawnienia roszczen dochodzonych pozwem . Sad drugiej instancji jako



instancja nie tylko kontrolna, lecz takze merytoryczna, jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiazany, niezaleznie
od zarzutow apelacji, do rozwazenia na nowo calego zebranego w sprawie materialu dowodowego i dokonania jego
wlasnej oceny prawnej. W razie dostrzezenia bledéw powinien naprawic¢ wszystkie stwierdzone naruszenia prawa
materialnego popelione przez sad pierwszej instancji, bez wzgledu na to, czy zostaly wytkniete w apelacji ( por.
uchwala siedmiu sedziow Sadu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55 i wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 13 maja 2010 r., II PK 346/09, Lex nr 603423). W zwigzku z uprawomocnieniem sie
wyroku w zakresie rozstrzygniecia o oddaleniu powo6dztwa obejmujacego roszczenie o zasadzenie kwoty 30.000 zl, na
etapie postepowania apelacyjnego aktualna pozostala ocena zasadno$ci zarzutu przedawnienia wylgcznie roszczenia
o zaniechanie naruszania prawa ochronnego , przystugujacego do znaku towarowego (...) i prawa do firmy (...)
oraz roszczenia o usuniecia skutkéw naruszen tych praw. Stanowisko Sadu Okregowego w tej kwestii wyrazone w
uzasadnieniu zaskarzonego wyroku nie jest trafne.

Zaroéwno art. 296 ust. 1 p.w.p. , jak i art. 43'° k.c. przewiduja roszczenie o zaniechanie . W art. 43'° k.c. ustawodawca
zamiescil takze ( podobnie jak w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych -tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm, czy w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity Dz.U. z 2003 , Nr 153, poz. 1503 z pd6zn.zm. )
roszczenie o usuniecie skutkéw niedozwolonych dzialan , natomiast tego typu roszczenia, nalezacego do grupy
roszczen restytucyjnych, nie przewiduje art. 296 p.w.p. W ocenie Sadu Apelacyjnego roszczenia dochodzone przez
powoda i to zar6wno na podstawie przepiséw prawa wlasnos$ci przemystowej, jak i kodeksu cywilnego maja charakter
majatkowy. W judykaturze dominuje poglad, iz roszczenia bezpo$rednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi
0s6b, ktérym przystuguja, maja majatkowy charakter ( por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 8 marca 2007
r. III CZ 12/07, OSNC 2008/2/26 oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, Lex nr
627240).

Prawo ochronne na znak towarowy ma bezspornie charakter majgtkowy, co potwierdza tre$¢ art. 162 p.w.p. Natomiast
charakter prawa do firmy by} przedmiotem sporéw w doktrynie. Przepisy kodeksu cywilnego ksztaltuja firme przede
wszystkim jako prawo majatkowe o charakterze niematerialnym. Wyrazna dominacja elementéw majatkowych nad
elementami osobistymi w prawie podmiotowym do firmy sklonila ustawodawce do odrebnego, oderwanego od
regulacji po$wieconej dobrom osobistym (art. 23, 24 i 43 k.c.), uksztaltowania ochrony firmy. Ponadto majatkowy
charakter prawa do firmy zdaje sie potwierdza¢ rowniez dopuszczona przez ustawodawce mozliwo$¢ korzystania z

tej samej firmy przez rézne podmioty prawa (art. 43° § 2 k.c.), tak jak dzieje sie to w przypadku wszystkich dobr
wlasno$ci przemyslowej, oraz fakt, iz w przypadku naruszenia prawa do firmy uszczerbku doznaja przede wszystkim
interesy majatkowe przedsiebiorcy, co wyraznie potwierdza katalog roszczen przewidzianych dla ochrony prawa do
firmy, analogiczny do tego, jaki stosowany jest dla dobr wlasnosci przemystowej (dobr niematerialnych w waskim
znaczeniu), a odmienny od tego, ktéry ustawodawca przeznaczyt dla ochrony dobr osobistych( por. Joanna Sitko-
Firma i jej ochrona, Oficyna 2009 oraz Andrzej Janiak w : Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Cze$¢ ogblna. pod red.
Andrzeja Kidyby , LEX, 2009).

Zgodnie z art. 298 zd. 2 p.w.p. do roszczen z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy stosuje sie
odpowiednio przepisy art. 288 ust. 1 p.w.p. oraz art. 289 p.w.p. Jak stanowi art. 288 ust. 1 p.w.p. roszczen z tytulu
naruszenia patentu mozna dochodzi¢ po uzyskaniu patentu. Natomiast w my$l art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z
tytulu naruszenia patentu ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w
ktérym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktora naruszyla patent, oddzielnie co do
kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uptywem pieciu lat od dnia, w ktérym
nastgpito naruszenie patentu. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nastepuje w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym, ktéry w tym przedmiocie wydaje stosowna decyzje (art. 121 p.w.p., art. 147 p.w.p.). Dopoki
zatem nie zostanie wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego to nie mozna przyja¢, ze okre§lone prawo ochronne
istnieje ( por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 wrze$nia 2010 r. , I ACa 420/10, Lex nr 686827).
Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) zostala wydana w dniu 6 marca 2003 r. Natomiast
jak wynika z treéci zeznan apelujacej, po raz pierwszy podjela dzialania, w ktérych J. O. (1) upatruje naruszenia jego



prawa ochronnego, w dniu 19 lipca 2004 r. , tj. od chwili rozpoczecia dzialalno$ci gospodarczej prowadzonej pod firma
(...) (dowod — zeznania pozwanej k- 132-133)

Zagadnienie poczatku biegu terminu przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszania prawa ochronnego budzi
spory doktrynalne. Sad Najwyzszy , jeszcze na tle regulacji instytucji przedawnienia w ustawie z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczoSci , w wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., IT CR 161/74, OSP 1975/10/212 wyrazil poglad, iz
w wypadku jednego naruszenia o charakterze ciaglym, bieg przedawnienia roszczen rozpoczyna sie od dnia ustania
stanu cigglego stanowigcego naruszenie prawa , a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego. Stanowisko to zostalo
w doktrynie poddane krytyce m.in. przez S.Grzybowskiego w glosie do tego wyroku opublikowanej w OSP 1975/
10/212 s. 436-439 oraz przez S. Soltysinskiego w : Komentarzu do prawa wynalazczego, autorstwa S.Soltysinskiego,
A.Szajkowskiego, T.Szymanka , Warszawa 1990 r., s. 309, ktorzy za poczatek biegu terminu przedawnienia roszczen o
zaniechanie naruszania prawa do wylacznego korzystania z wynalazku lub wzoru uzytkowego, uznali dzien zaistnienia
czynu ciaglego, a nie jego ustania. Poglad ten aktualnie dominuje w doktrynie ( por. Andrzej Szewc — Naruszenie
wlasno$ci przemystowej, Warszawa 2003 , LexisNexis s. 215-218 , A.Szewc i G.Jyz — Prawo wlasno$ci przemystowej,
Warszawa 2003 r., Wydawnictwo C.H. Beck, s. 303 oraz Janusz Szwaja - Przedawnienie w prawie wlasnosSci
przemyslowej w: Ksiega pamiatkowa z okazji 85-lecia ochrony wlasnos$ci przemystowej w Polsce, Warszawa 2003
r., s. 213-227). W ocenie Sadu Apelacyjnego bieg przedawnienia roszczen o naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy rozpoczyna sie od dnia , w ktéorym powstaly okre§lone w art. 289 p.w.p. przestanki, tj. od dnia powziecia
przez uprawnionego wiadomosci o naruszeniu jego prawa ( przy przedawnieniu wzglednym — ktérego termin wynosi
3 lata ) oraz od dnia naruszenia ( przy przedawnieniu bezwzglednym, ktorego termin wynosi 5 lat ) i konczy sie
odpowiednio po uplywie 3 i 5 lat. Za zasadnoScia tego stanowiska przemawia przede wszystkim znaczenie funkcji
dyscyplinujacej i mobilizujacej w czasie uprawnienia do dochodzenia roszczen. Zarzucany apelujacej czyn , polegajacy
na naruszaniu prawa ochronnego powoda bezspornie miat charakter ciggly . Polegal na powtarzaniu bezprawnych
dzialan (i to w sposob ktéry nie pozwala na ich wydzielenie jako samoistnych calosci ) . Czyn ten ( a tym samym
naruszenie prawa powoda) mial miejsce po raz pierwszy w dniu 19 lipca 2004 r. , co oznacza, iz bezwzgledny termin
przedawnienia , wynoszacy lat 5 uptynal w dniu 19 lipca 2009 r. W okolicznoSciach rozpoznawanej sprawy brak byto
podstaw do uznania, iz doszlo do przerwania biegu przedawnienia (art. 123 k.c.). Przerwanie biegu przedawnienia
w rozumieniu wskazanego powyzej przepisu nastepuje bowiem wylacznie w wyniku dokonania przez wierzyciela
wyraznie oznaczonych czynnos$ci przed organem powolanym do rozpoznawania danej sprawy lub egzekwowania
danego roszczenia. Nie powoduje przerwania biegu przedawnienia np. wystapienie z zadaniem do dluznika, aby
zaspokoil roszczenie (nawet polaczone z zagrozeniem wytoczenia powodztwa w razie braku zaspokojenia). Powddztwo
zostalo wniesione juz po uplywie piecioletniego terminu przedawnienia, bo 13 lipca 2010 r. ( datownik na kopercie )
i dlatego zgodnie z art.117 § 2 k.c. apelujaca w zwigzku ze skutecznym podniesieniem zarzutu przedawnienia moze
uchyli¢ sie od zaspokojenia roszczenia powoda.

Przepis art. 120 k.c. wprowadza og6lna regule ustalania poczatku biegu terminu przedawnienia, zgodnie z ktéra bieg
terminu przedawnienia rozpoczyna sie od dnia wymagalnoSci roszczenia. Ustawodawca przewidzial dwa wyjatki od
tej zasady. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy wymagalno$é¢ roszczenia zalezy od podjecia okreslonej czynnoSci
przez uprawnionego, drugi za$ - ustalania poczatku biegu terminu przedawnienia roszczen o zaniechanie. Roszczenie
o zaniechanie naruszenia prawa do firmy (art. 43'°k.c.) uleglo przedawnieniu na podstawie art. 120§ 2 k.c. w zw. z art.
118 k.c. Roszczenie to bylo zwiazane z dzialalnoScia gospodarcza powoda , a wiec termin przedawnienia wynosit 3 lata
(art. 118 k.c. ). Jego bieg rozpoczal sie w chwili, gdy dluznik zachowal sie sprzecznie z cigzacym na nim obowigzkiem
zaniechania naruszania prawa do firmy - rozpoczynajac w dniu 19 lipca 2004 r. prowadzenie wlasnej dzialalno$ci pod
firma (...) i uplynal w dniu 19 lipca 2007 r.

Natomiast bieg 3 — letniego terminu przedawnienia roszczenia o usuniecie skutkéw naruszenia prawa do firmy ,
spowodowanego czynem cigglym, rozpoczal sie zgodnie z art. 1208 1 k.c. , od dnia w ktérym roszczenie stalo sie
wymagalne , przy czym przez wymagalno$c¢ nalezy rozumieé stan, w ktérym wierzyciel ma prawna mozliwo$¢ zadania
zaspokojenia przystugujacej mu wierzytelnosci (por. Adam Jedlinski w : Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Czeéc
ogo6lna. pod red. Andrzeja Kidyby , LEX, 2009). Przepis art. 120 § 1 zd. 2 k.c. przewiduje bowiem, ze jezeli wymagalno$c



roszczenia zalezy od podjecia okre$lonej czynno$ci przez uprawnionego, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna sie
od dnia, w ktérym roszczenie staloby sie wymagalne, gdyby uprawniony podjal czynnos$é w najwczes$niej mozliwym
terminie. Poczatek biegu terminu przedawnienia nie jest uzalezniony od istnienia po stronie uprawnionej lub
zobowiazanej okre§lonego stanu Swiadomosci lub wiedzy co do tego, ze bieg terminu przedawnienia sie rozpoczal lub
ze termin ten juz uplynal (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 r., VI ACa 1025/10,
Lex nr 794138). Jest on réwniez niezalezny od §wiadomoS$ci uprawnionego co do przyslugiwania mu roszczenia
( por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 kwietnia 2003 r., I CKN 316/01, OSNC 2004/7-8/117). Z uwagi na
powyzsze nieistotna dla rozstrzygniecia sprawy byla wiec podnoszona w apelacji okoliczno$¢ posiadania przez powoda
Swiadomosci, w zwigzku z dokonaniem w dniu 6 pazdziernika 2004 r. sprzedazy przez jego firme rzeczy ruchomych
na rzecz pozwanej, potwierdzonej wystawieniem faktury VAT, ze M. P. narusza jego prawo do firmy. Ubocznie nalezy
jedynie wskazaé, na co obie strony , a takze sad pierwszej instancji w ogble nie zwr6cili uwagi, iz w fakturze VAT firma
M. P.zostala okreslona jako (...), anie(...) (...) SERVICE”( dowdd — faktura k- 83).Jak wynika z treéci zeznan pozwanej
dzialanie , z ktérym powo6d wiaze naruszenie jego prawa do firmy, rozpoczelo sie w dniu 19 lipca 2004 r. i juz tego dnia
J. 0. (1) mogl najwcezeéniej zglosié roszezenie o usuniecie skutkdéw tego dzialania, tj. nakazanie pozwanej usuniecie
znaku towarowego (...) z wszelkiej dokumentacji handlowej oraz towar6w bedacych w jej posiadaniu i wykre§lenie
z rejestru ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Oznacza to, iz 3-letni termin przedawnienia uptynal w dniu 19 lipca
2007T.

Uwzglednienie zarzutu przedawnienia jest wystarczajace do oddalenia powddztwa bez potrzeby badania istoty sprawy
( materialnej podstawy roszczen dochodzonych pozwem). W tej sytuacji bezprzedmiotowe stalo sie ustosunkowanie
przez sad odwolawcezy do innych niz dotyczace przedawnienia zarzutéw apelacji.

Uznajac apelacje za zasadng Sad Apelacyjny na podstawie art. 386§ 1 k.p.c. zmienil zaskarzony wyrok w punktach 1,
2 i 4 w ten sposdb, ze oddalil powddztwo w zakresie roszczen o zakazanie i nakazanie oraz zasadzil od J. O. (1) na
rzecz M. P. kwote 3.240 zlotych tytutem zwrotu kosztow zastepstwa prawnego. Orzeczenie o kosztach procesu zapadto
stosownie do wyniku sporu w oparciu o art. 988 11 § 3 k.p.c. w zw. z art.108§ 1 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 1 pkt 18 i
ust. 211 § 6 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci
radcoéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 z pdzn.zm.)

O kosztach postepowania odwolawczego orzeczono stosownie do jego wyniku w oparciu o art. 98§ 1i § 3 k.p.c. wzw. z
art.108§ 1k.p.c., art.3918§ 1 k.p.c. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 wzw. z § 10 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 28 wrzeénia 2002 r. , zasadzajac od powoda na rzecz pozwanej 880 zl ( w tym kwote 630 zt tytulem zwrotu
kosztow zastepstwa procesowego za postepowania apelacyjne oraz kwote 250 zl tytulem oplaty od apelacji).



