Sygn. akt I ACa 1555/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2015 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy:SA Robert Obrebski (spr.)

Sedziowie: SA Marzena Konsek-Bitkowska

SO (del.) Beata Byszewska

Protokolant:Pawel Jadczak

po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa J. M.

przeciwko (...) spélce z ograniczona odpowiedzialnos$cia z siedziba w L.
o ochrone praw z rejestracji znaku towarowego

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w Warszawie

z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. akt XXII GWzt 4/07

I. prostuyje oczywistq niedokladnosé przy oznaczeniu przedmiotu sprawy w komparycji
zaskarzonego wyroku w ten sposob, ze zamiast ,,wspolnotowego znaku towarowego” wpisuje
sznaku towarowego?”;

II. wuchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sqdowi Okregowemu w Warszawie do
ponownego rozpoznania oraz rozstrzygniecia o kosztach postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt IA Ca 1555/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 6listopada 2006 r. J. M. wnidst o nakazanie (...) spblce z ograniczona odpowiedzialno$ciag w L.
zaniechania nakladania znaku towarowego (...) na produkowane i wprowadzane do obrotu towary, wycofanie z
obrotu, na wlasny koszt, towaréw sygnowanych tym znakiem, zniszczenie towaréw, opakowan, jak tez materialow
reklamowych zawierajacych ten znak i zobowigzanie pozwanej do dwukrotnego publikowania na swoj koszt, w
dziennikach (...) i Gazeta (...), oéwiadczenia o treSci:(...) (...) sp. z 0.0. z siedzibg w L. wyraza ubolewanie wobec
naruszenia wylacznych praw firmy (...), prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa PHU (...) w L., do znaku
towarowego ,,(...) G zobowiazuje sie do powstrzymania od podobnych naruszen w (...). Powdéd domagal sie ponadto
upowaznienia do opublikowania tego o$§wiadczenia w wypadku niewywigzania sie przez pozwang ze wskazanego
obowigzku. Zadal takze obcigzenia pozwanej poniesionymi kosztami procesu. Na uzasadnienie tych zadan powdd



podnosil, ze od 2001 r. wspolpracowal z F. (...) Co. Ltd. z siedziba w T. H. na Tajwanie, bedacej producentem oraz
sprzedawca w szczegdlnosci zamkow blyskawicznych, taSm suwakowych, suwakéw i innych akcesoriow do odziezy
oraz importerem tych towaréw do Unii Europejskiej. Wskazana spétka zostala objeta na terenie Chinskiej Republiki
Ludowej ochrong wynikajaca z rejestracji wlasnego znaku towarowego F. (...) dla towar6w w klasie nr 26 klasyfikacji
nicejskiej. Od 7 lutego 2001 r. uzyskala natomiast na podanym obszarze ochrone z tytutu rejestracji znaku towarowego
(...) , ktory byt uzywany przez powoda w ramach realizowanej wspolpracy. W pozwie wskazano ponadto, ze po jej
zakonczeniu, pow6d uzyskal ochrone wspoélnotowego znaku towarowego (...) wskutek jego rejestracji w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod nr (...) dla towaréw w klasie 26 klasyfikacji nicejskiej (blyskawiczne
zamki). Wskazane ponadto zostalo, ze towary pozwanej spolki zaopatrzone wskazanym znakiem zostaly zajete przez
Urzad Celny(...) w L. z powodu zamiaru ich wprowadzenia na polski obszar celny z naruszeniem praw powoda do
zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego (...). Powdd zawiadomil od tym Prokurature Rejonowa £6dz —
Baluty i wystapil z przedprocesowym wnioskiem o zabezpieczenie swoich roszczen zwigzanych z ochrona swojego
znaku wspoélnotowego, ktory zostal uwzgledniony przez Sad Okregowy w Lodzi postanowieniem z dnia 19 paZdziernika
2006 r., wydanym w sprawie X GCo 225/06. W wykonaniu tego postanowienia, wystapil z pozwem, ktéry rowniez
zostal zlozony do Sadu Okregowego w Lodzi.

Pozwana wnosila o odrzucenie pozwu z powodu niedopuszczalnos$ci drogi sadowej. Twierdzila bowiem, ze
kompetentny we wskazanej sprawie jest Sad Wspo6lnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych, ktory
zostal przez pozwana okreslony jako sad szczeg6lny w rozumieniu art. 2 ust. 1 k.p.c. Powolujac sie na wspélprace
z firma (...). Ltd., pozwana wskazywala tez na toczenie sie postepowania o uniewaznienie wspolnotowego znaku
towarowego, ktory bezpodstawnie i z naruszeniem praw wskazanej spotki zostal zarejestrowany na rzecz powoda
bezskutecznie powolujacego sie w tej sprawie na nieistniejgce uprawnienia oraz na naruszenie przez pozwang praw,
ktére nie podlegaja ochronie na podstawie przepisow wspolnotowych, ani tez na podstawie prawa krajowego.

Wniosek pozwanej o odrzucenie pozwu zostal prawomocnie oddalony przez Sad Okregowy w Lodzi, ktorzy
przekazal sprawe do rozpoznania przez Sad Okregowy w Warszawie — Sad Wspo6lnotowych Znakéw Towarowych
i Wzoréw Przemystowych. W zwigzku z potwierdzeniem okolicznosci toczenia sie postepowania o uniewaznienie
wspoélnotowego znaku towarowego (...), ktory zostal uprzednio zarejestrowany na rzecz powoda, postanowieniem
z dnia 12 kwietnia 2007 r. Sad Okregowy zawiesil postepowanie w tej sprawie do czasu zakonczenia wskazanego
postepowania. Po jego zakonczeniu, Sad Okregowy podjal zawieszone postepowanie i wyznaczyl rozprawe na dzien
26 maja 2014 r., podczas ktérej pelnomocnik powoda powolywal sie na okoliczno$é uzyskania przez powoda
ochrony tozsamego znaku towarowego na podstawie przepisow prawa polskiego, wskutek uwzglednienia przez Urzad
Patentowy RP, w dniu 21 maja 2007 r., wniosku powoda z dnia 28 wrze$nia 2004 r. Przy pi$mie z dnia 1 lipca 2014 r.,
w ktérym powolane okolicznoéci zostaly ponownie powolane, powdd zalaczylt stosowny wydruk z rejestracji krajowego
znaku towarowego (...) na swoja rzecz.

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2014 r. Sad Okregowy oddalil powddztwo oraz zasadzil od powoda na rzecz pozwanej
kwote 2997 z} tytulem zwrotu kosztéw procesu. Ponadto Sad Okregowy nakazal pobra¢ od powoda na rzez Skarbu
Panstwa — Sadu Okregowego w Warszawie kwote 4330 z} tytulem nieuiszczonej cze$ci oplaty od pozwu. Na podstawie
dowodow z dokumentow zlozonych przez strony, Sad Okregowy ustalil okoliczno$é kilkuletniej zakonczonej w czerwecu
2005 r wspdlpracy pomiedzy powodem a sp6ika (...). Lid., ktéra od 2006 r. dziala pod firma (...). Ltd. oraz
uzyskata na terenie Chinskiej Republiki Ludowej ochrone z rejestracji znaku towarowego F. (...). Ustalone zostaly fakty
zwigzane z uzyskaniem przez powoda, 15 maja 2006 r., rejestracji na swoja rzecz wspolnotowego znaku towarowego
(...) nr (...) dla towaréw w klasie 26 klasyfikacji nicejskiej (zamki blyskawiczne), jak tez okoliczno$¢ zatrzymania
przez Urzad Celny (...) w L. blyskawicznych zamkow pozwanej, zaopatrzonych w znak towarowy (...), oraz uzyskania
przez powoda zabezpieczenia ochrony wspodlnotowego znaku towarowego (...), udzielonej postanowieniem Sadu
Okregowego w Lodzi z dnia 19 maja 2006 r., wydanym w sprawie X GCo 22/06. Ponadto Sad Okregowy ustalil,
ze w dniu 17 pazdziernika 2006 r., F. (...) Co. Ltd. wystgpila do (...) z wnioskiem o stwierdzenie niewazno$ci
wspolnotowego znaku towarowego (...) nr (...), ktéry zostala zarejestrowany na rzecz powoda. Sad Okregowy opisal
zlozony przebieg postepowania wywolanego tym wnioskiem i ustalil, ze ostatecznie w dniu 14 marca 2014 r. Izba



Odwolawcza (...) uchylita decyzje z dnia 24 stycznia 2008 r. oraz stwierdzila niewazno$é¢ wskazanego wspdlnotowego
znaku towarowego. Ustalone zostalo, ze od dnia 15 pazdziernika 2013 r. wspdlnotowy znak towarowy (...) zostal
zarejestrowany na rzecz F. (...) Co. Ltd. pod nr (...) z pierwszenstwem od dnia 22 maja 2013 r. Odwolanie sie przez
powoda do okoliczno$ci rejestracji na swoja rzecz krajowego znaku towarowego Sad Okregowy uznal za spdznione i
sprzeczne z zasadami prekluzji twierdzen i dowodow, ktére obowiazuja w tej sprawie z racji jej rozpoznawania wedlug
przepiséw postepowania odrebnego przewidzianego dla spraw gospodarczych. Sad Okregowy uznal, Ze stosowne
twierdzenia powod mial obowigzek przedstawic¢ w ciagu 14 dni od otrzymania decyzji o rejestracji krajowego znaku
towarowego. Wedlug Sadu Okregowego, nawet przy uznaniu, ze powdd mial potrzebe powolywania tych okolicznosci
po uniewaznieniu praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...) nr (...), dwutygodniowy termin na ich
przywolanie nalezalo liczy¢ od daty doreczenia powodowi decyzji (...) zdnia 14 marca 2014 r. OkolicznoSci zgtoszonego
znaruszeniem tego terminu byly wiec spdZnione. Zdaniem Sadu Okregowego, podlegaly wiec pominieciu. Dowodowe

wnioski powoda zostaly nalezalo oddalone przez Sad Okregowy, zgodnie z art. 479'* § 1 k.p.c.

Oceniajac znaczenie prawne ustalonych okolicznos$ci, Sad Okregowy nie znalazl podstaw do uwzglednienia powddztwa
o ochrone wspolnotowego znaku towarowego. W toku postepowania znak ten zostal bowiem uniewazniony. Taka
decyzja wywolala skutek od daty jego zarejestrowania i spowodowal, ze powod nie mogl uzyskaé ochrony, ktorej
dochodzil na postawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 2007/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., ani tez na podstawie art.
286 8 art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a prawa wlasnoSci przemystowej. O kosztach procesu Sadu Okregowy orzekt
na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c., zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrzeénia
2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztdw nieoplaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzedu i na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 11 art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sadowych w sprawach

cywilnych.

Apelacje od wyroku Sadu Okregowego wniost powdd. Zaskarzajace ten wyrok w caloSci, zarzucil Sgdowi Okregowemu
nierozpoznanie istoty tej sprawy z powodu pominiecia nowego roszczenia, z ktéorym powod wystapilt w toku
postepowania. Domagal sie bowiem udzielenie ochrony na podstawie prawa z rejestracji krajowego znaku towarowego
(...), zamiast pierwotnego roszczenia dotyczacego udzielenia ochrony wspélnotowego znaku towarowego, czyli na tej
samej podstawie faktycznej powddztwa. Ponadto apelacja zostala oparta na zarzucie naruszenia przez Sad Okregowy

art. 479" § 1 k.p.c. przez zastosowanie tego przepisu, wynikajace z przeoczenia, ze wystapienie przez powoda z
nowym roszczeniem w toku postepowania stanowilo przytoczenie nowych okolicznoéci, jak rowniez wadliwe uznanie,
ze taka zmiana powddztwa nie byla dopuszczalna, wynikajace z przeoczenia, ze zastosowanie w tej sprawie mialy
przepisy, ktore obowiazywaly w dacie zlozenia pozwu, nie za$§ zmiany wprowadzone od dnia 20 marca 2007 r.,
obejmujace rowniez ograniczenia w dokonywaniu zmiany powodztwa w toku postepowania. Ostatni zarzut apelacji
dotyczyl naruszenia przez Sad Okregowy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 kosztach sadowych w sprawach
cywilnych poprzez zastosowanie tego przepisu i uznanie, ze uiszczeniu w tej sprawie podlegala oplata stosunkowa,
podczas gdy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, oplate od pozwu nalezalo ustali¢ na kwote 600 zl, chodzito
bowiem o ochrone praw niemajatkowych wynikajacych z rejestracji znaku towarowego. Na podstawie podanych
zarzutéw powdd wnosit o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie tej sprawy Sadowi Okregowemu w celu jej
ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach procesu w postepowaniu apelacyjnym, ewentualnie jego zmiane
przez uwzglednienie powddztwa, ktére dotyczylo ochrony krajowego znaku towarowego, zarejestrowanego w okresie
zawieszenia rozpoznawanej sprawy.

W odpowiedzi na apelacje pozwana wniosla o jej oddalenie i obcigzenie powoda poniesionymi kosztami procesu
wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja zaslugiwala na uwzglednienie poprzez uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi
Okregowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania apelacyjnego. Wiekszo$c
zarzutéw apelacji byla uzasadniona i wykazywala, ze pomijajac zmiane powddztwa w toku postepowania, ktére bylo
kontynuowane po jego podjeciu, Sad Okregowy nie rozpoznal istoty tej sprawy, a nawet jej nie okreslit w sposéb



odpowiadajacy stanowisku, ktére powdd w dopuszczalny sposéb zmienial w toku sprawy. Sad Okregowy nie okreslit
wlaSciwie przepisOw postepowania, ktore maja w tej sprawie zastosowanie. Nie dostrzegl tym samym dopuszczalnos$ci
dokonania przez powoda przedmiotowej zmiany powodztwa, ani tez braku podstaw do stosowania zmienionej w

toku postepowania treéci art. 479" k.p.c. W sposob wadliwy zmiana podstawy faktycznej powddztwa zostala ponadto
uznana przez Sad Okregowy tylko za przytoczenie nowych okolicznoéci, do ktérych mial zastosowanie powolany
przepis. W efekcie Sad Okregowy nie rozpoznal istoty sprawy. W zakresie dotyczacym zmienionej podstawy faktycznej
powddztwa nie zostaly tez przeprowadzone czynnosci dowodowego, ktore byly niezbedne do dokonania trafnych
ustalen i przeprowadzenia oceny prawnej zmienionego powddztwa.

Postepowanie w tej sprawie zostalo zainicjowane pozwem sprzed daty wej$cia w zycie ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. 0 zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw. Przy rozpoznawaniu tej sprawy,
az do zakoniczenia postepowania przed Sadem Okregowym, znajdowal zastosowanie stan prawny, ktéry obowigzywat
przed 20 marca 2007 r. Taka zasada prawa miedzyczasowego zostala przyjeta w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Nie zostala
jednak dostrzezona przez Sad Okregowy i doprowadzila do pominiecia dokonanej przez powoda zmiany powodztwa
w toku postepowania. Tymczasem przed wejSciem w zycie powolanej nowelizacji, wéréd przepiséw postepowania
odrebnego przewidzianego dla spraw gospodarczych, stosowanych réwniez w sprawach rozpoznawanych przez Sad
Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych, nie bylo przepisu wprowadzajacego ograniczenia
w zakresie dopuszczalnoSci dokonywania przez powoda przedmiotowej zmiany powddztwa, skuteczno$é ktorej
wynika z ogélnej normy art. 193 k.p.c. i podlega tylko ograniczeniom wynikajacym z tego przepisu. Dopuszczalno§é
zmieniania pow6dztwa w toku postepowania dotyczacego sprawy gospodarczej wszczetej przed 20 marca 2007 T.
zostala wskazana przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 20 maja 2005 r., IV CSK 298/05. Zostalo w tym orzeczeniu

takze przesadzone, ze ograniczenia w zakresie przywolywania nowych okolicznoéci faktycznych i dowodéw z art. 479>
k.p.c., w wersji obowigzujacej przez podana data, nalezy odnosi¢ do pisma zmieniajacego powddztwo, nie za$ do
samego pozwu, ktorego zlozenie zainicjowalo postepowanie.

Podczas rozprawy z dnia 26 maja 2004 r., a zwlaszcza w piSmie z dnia 1 lipca 2014 r. (k: 515), do ktérego zalaczony
zostal dowdd pominiety przez Sad Okregowy na postawie powolanego przepisu, powod nie podawal tylko nowych
okoliczno$ci tytutem dodatkowego uzasadnienia zgdania opartego na pierwotnej podstawie faktycznej zwiazanej
ze zdarzeniami naruszajacymi prawa powoda do wspoélnotowego znaku towarowego (...), na ktoérego rejestracje

skarzacy powolal sie w pozwie. Powolanie sie przez Sad Okregowy na prekluzje z art. 479" k.p.c. moglo sie odnosié
wylacznie to takich wilasnie okoliczno$ci. Nie moglo jednak ograniczaé prawa powoda w zakresie przedmiotowej
zmiany powddztwa, ktora byla w tej sprawie w pelni dopuszczalna, rowniez w czeéci dotyczacej podstawy faktycznej
niezmienionego zadania. Nie moze bowiem ulega¢ kwestii, ze art. 193 k.p.c. obejmuje tez zmiane polegajaca na
przytoczeniu cze$ciowo nowej podstawy faktycznej tozsamego zgdania. Taka wlaénie sytuacja wystapila w tej sprawie.
Powolanie sie przez powoda na okoliczno$¢ rejestracji krajowego znaku towarowego (...) podczas rozprawy w podanej
dacie oraz w pi$mie z dnia 1 lipca 2014 r. nie dotyczylo treéci zadania, ktére pozostawalo tozsame, lecz faktow,
z ktérych zostalo ono wywiedzione. Niezmienione pozostawaly fakty zwiazane z twierdzeniem o naruszeniu przez
pozwang praw powoda, zwlaszcza zatrzymaniu zamkéw blyskawicznych zaopatrzonych we wskazany znak przez
Urzad Celny (...) w LE.. OkolicznosSci zwigzane ze zdarzeniami, w zaistnieniu ktérych powo6d upatrywal podstawe
faktyczna nabycia prawa do znaku (...) nie byly jednak tozsame. W pozwie skarzacy odwolywat sie bowiem do
rejestracji wspoélnotowego znaku towarowego. Podczas rozprawy wyznaczonej na dzien 26 maja 2014 r., a zwlaszcza
w piSmie z dnia 1 lipca 2004 r., odwolywal sie za$ do rejestracji krajowego znaku towarowego, czyli do innego zespotu
okolicznosci, ktére podawal jako Zrodlo nabytych praw do wskazanego znaku. Chodzilo wiec o nowa, w znacznej
czesci, podstawe faktyczng zadania, dla ktérego postawe prawng w dalszym ciggu stanowily powolywane przez
powoda przepisy prawa wlasno$ci przemyslowej. Taka zmiana powddztwa byla skuteczna. W pierwszej kolejnoéci
nalezalo ponadto ustali¢, czy zmieniona podstawa faktyczna zadania jest przez powoda powolywana obok czy tez
zamiast pierwotnej podstawy. Nie ulega bowiem kwestii, ze wynik postepowania o uniewaznienie wspdélnotowego
znaku towarowego, ktory powod zarejestrowal na swoja rzecz i na naruszenie ktérego powolywal sie w pozwie, byt
znany skarzacemu. Tre$é apelacji moze sugerowac, ze chodzilo o zastapienie pierwotnej podstawy nowa, nie zas



0 jej uzupelnienie o ewentualng postawe faktyczna tozsamego zadania pozwu. Treé¢ pisma z dnia 1 lipca 2014 r.
nie byta w tym zakresie wystarczajaco jasna. Na etapie poprzedzajacym wydanie zaskarzonego wyroku powinno$cia
Sadu bylo wiec wezwanie powoda do sprecyzowania stanowiska w zakresie wskazywanej w tej sprawie podstawy
faktycznej niezmienionego zadania. Niepodjecie takiego dzialania przez Sad Okregowy spowodowalo, ze przedmiot tej
sprawy nie zostal nawet ustalony z wymagana dokladno$cia. Nie mozna bylo wiec uznaé, aby Sad Okregowy rozpoznat
istote tej sprawy zaskarzonym wyrokiem. W wypadku wskazania przez powoda nowej podstawy faktycznej tozsamego
zadania, czyli zamiast podstawy pierwotnej, rozpoznawanie tej sprawy w plaszczyznie znaku wspolnotowego byloby
zupehie niedopuszczalne. Tylko w wypadku podania nowej podstawy obok pierwotnej, rozstrzygniecie o zasadno$ci
ochrony opartej na naruszeniu prawa skarzacego do wspolnotowego znaku towarowego, ktory zostala uniewazniony w
okresie pozostawania tej sprawy w stanie zawieszenia, byloby dopuszczalne. Nie zwalnialoby jednak Sadu Okregowego
od dokonania ustalenn w zakresie drugiej podstawy zadania, na ktéra powod sie powolala w toku postepowania.
Rozpoznanie tak okre$lonej istoty sprawy wymagatoby wiec rozstrzygniecia o zasadno$ci powddztwa opartego takze
na ochronie krajowego znaku towarowego, na ktéra powdd sie powolywal w tej sprawie.

Za uzasadniony nalezalo tez uzna¢ zarzut naruszenia przez Sa Okregowy art. 479" k.p.c. w zakresie dotyczacym
zastosowania 14 — dniowego terminu na skuteczne dokonanie przez powoda wskazanej zmiany powodztwa.
Wymagajac, aby nie zostal przeoczony przez powoda ten termin na zgloszenie okolicznoéci, ktére sktadaly sie na
nowa podstawe faktyczng tozsamego zadania pozwu, Sad Okregowy przeoczyl, ze regulacja, ze wzgledu na ktéra
przytoczenie przez powoda nowych okolicznoS$ci zostalo uznane za sp6znione, zostala dodana w powolanej ustawie
z dnia 16 listopada 2006 r. Nie obowiazywala tym samym w rozpoznawanej sprawie. Wedlug przepisow, ktore
nalezalo zastosowal przy rozpoznawaniu tej sprawy przez Sad Okregowy, wskazanego terminu nie mozna bylo
zastosowac. Niedopuszczalne bylo wiec wymaganie, aby fakty podane przez powoda jako nowa podstawa faktyczna
powddztwa, zostaly zgloszone w 14 — dniowym terminie, liczonym od rejestracji krajowego znaku towarowego, albo
powstania potrzeby powolania dalszych twierdzen, ktéra w motywach wyroku objetego apelacje zostala okre$lona jako
moment uzyskania przez powoda wiedzy o uniewaznieniu prawa do wspdlnotowego znaku towarowego, decyzja Izby
Odwolawczej (...) z dnia 14 marca 2014 r. Postepowanie w sprawach gospodarczych, znajdujace zastosowanie w tej
sprawie, nie zawieralo przepisu limitujgcego czasowa dopuszczalnoé¢ dokonania przez powoda zmiany powodztwa,
stosownie do art. 193 k.p.c., w tym podania nowych okolicznoéci sktadajacych sie na zmieniong podstawe faktyczng

zadania. Ograniczenia z art. 479" k.p.c. odnosily sie natomiast wylaczenie do podanej w pozwie podstawy powédztwa.
Jezeli wiec w toku postepowania doszlo do odpadniecia podstawy na ktora powdd sie powolal w pozwie, w wyniku
uniewaznienia wspolnotowego znaku towarowego (...), ktory zostal w okresie wczeéniejszym zarejestrowany na rzecz
skarzacego, dopuszczalne oraz nielimitowane czasowo bylo powolanie sie przez powoda na nowa okoliczno$¢ zwigzana
rejestracja krajowego znaku towarowego, ktéry nie zostal uniewazniony przed wydaniem zaskarzonego wyroku,
ani tez w toku postepowania apelacyjnego. Dodatkowo na korzy$¢ skarzacego przemawia okoliczno$é pozostawania
postepowania w tej sprawie w stanie zawieszenia, ktéry ustal dopiero w dniu 26 maja 2014 r., postanowieniem z
tej daty Sad Okregowy podjal bowiem zawieszone uprzednio postepowanie w sprawie. Zasadnie skarzacy podnosit
wiec w apelacji, ze w okresie zawieszenia postepowanie dopuszczalne jest wylacznie podejmowanie czynnoSci
majacych na celu jego podjecie, jak rowniez czynno$ci nie cierpigcych zwloki, do ktérych nie nalezy przedmiotowa
zmiana powoOdztwa, potrzeba dokonania ktérej wynika z okoliczno$ci zaistnialych po zawieszeniu postepowania. W
sytuacji, gdy juz po zawieszeniu postepowania w rozpoznawanej sprawie uwzgledniony zostal wniosek powoda z
dnia 28 wrzesnia 2004 r., za$ potrzeba powolania sie przez skarzacego na wskazang okoliczno$¢ byla zwiazana z
uniewaznieniem, decyzja (...) z dnia 14 maja 2014 r., wspdlnotowego znaku towarowego, podniesienie tych faktow w
trakcie rozprawy, na ktorej Sad Okregowy oglosit postanowienie o podjeciu postepowania, nie bylo sp6znione. Nawet
pismo z dnia 1lipca 2007 r., w ktérym nowa postawa zadania zostala ponownie zgloszona, wykazana przez skarzacego
zostala ponadto inicjatywa dowodowa, nie bylo sp6znione. Dokonanie czynnoS$ci tego rodzaju nie bylo bowiem

limitowane czasowo. W tej sprawie, jak zaznaczono, zmiany wprowadzone do art. 479'* k.p.c. od 20 marca 2007 r.
nie mialy zastosowania. Odmienne stanowisko Sadu Okregowego nie bylo prawidlowe. Doprowadzilo natomiast do
nierozpoznania istotny tej sprawy, ktérej przedmiot nie zostal tez dostatecznie sprecyzowany. Nie zostaly ponadto
przeprowadzone czynno$ci dowodowe w zakresie dotyczacym nowej podstawy faktycznej powddztwa, ktore petitum



nie zostalo zmienione. Nie zostalo w nim natomiast wskazane, ze chodzi o ochrone wspélnotowego znaku towarowego.

Powdd od poczatku postepowania ogolnie odwolywat sie bowiem w tresci zadania do ochrony ,,znaku towarowego”.
Zachodzily wiec podwojne powody uzasadniajace uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi
Okregowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach procesu w postepowaniu apelacyjnym.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Okregowy przede wszystkim powinien podja¢ czynnoéci zmierzajace
do jednoznacznego ustalenia, czy powolanie przez powoda okoliczno$ci zwigzanej z rejestracja krajowego znaku
towarowego oznaczalo dodanie nowej podstawy faktycznej powodztwa obok dotychczasowej czy tez zamiast niej. W
drugim z podanych wariantéw nie jest ponadto konieczne, aby sprawa byla rozpoznawana w Sadzie Wsp6lnotowych
Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych. Po ustaleniu przedmiotu tej sprawy we wskazanym zakresie, Sad
Okregowy powinien przeprowadzic takie czynnosci dotyczace zmienionej podstawy faktycznej, ktore zostaly wskazane
przez powoda na dotychczasowym etapie postepowania. Uwzglednione winno zostaé, ze zdarzenia, w ktorych powod
upatrywal sie naruszenia przez pozwana swoich praw do znaku towarowego (...), byly w pozwie lokalizowane pomiedzy
zgloszeniem przez powoda wniosku o rejestracje krajowego znaku towarowego a jego zarejestrowaniem. Poczynione w
tym zakresie ustalenia Sad Okregowy w dalszej kolejno$ci podda ocenie prawnej na gruncie wlasciwych przepiséw oraz
zgodnie z zasadg dokonywania samodzielnej kwalifikacji prawnej roszczen, na ktérych ochrone powdd powolywat sie
w zmienionym powo6dztwie. Ponownie rozpoznajac sprawe, Sad Okregowy winien zastosowa¢ przepisy postepowania
odrebnego w sprawach gospodarczych w wersji obowiazujacej od 20 marca 2007 r. Stan prawny obowigzujacy do tej
daty mial bowiem zastosowanie tylko do zakonczenia postepowania w danej instancji, stosownie do powolanego art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzes$nia 2011 r. 0 zmianie
ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw, w sprawach wszczetych przed wejéciem w
zycie tej nowelizacji, stosowac nalezy przepisy dotychczasowe az do prawomocnego zakonczenia tej sprawy.

Majac powyzsze na uwadze, na podstawie art. 386 § 4 oraz art. 108 § 2 k.p.c., Sad Apelacyjny orzekl jak w sentencji.



