Sygn. akt V CSK 211/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2012 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Iwona Koper (przewodniczacy)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Jozef Fragckowiak (sprawozdawca)

Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powodztwa "Peek & Cloppenburg" Sp.z o.0. i "Peek & Cloppenburg"
KG z siedzibg w Dusseldorfie

przeciwko Van Graaf Sp. z 0.0.

o ochrone znaku towarowego, zakazanie czynow nieuczciwej konkurenciji i zaptate,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 kwietnia 2012 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej "Peek & Cloppenburg" KG z siedzibg w
Dusseldorfie oraz strony pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 9 grudnia 2010 r.,

1. oddala obie skargi kasacyjne;

2. znosi wzajemnie koszty postepowania kasacyjnego
miedzy powodem Peek & Cloppenburg KG z siedziba
w Dusseldorfie a pozwana;

3. zasadza od pozwanej na rzecz powodki Peek &
Cloppenburg Sp. z o0.0. kwote 2700 (dwa tysiace
siedemset) zi tytutem zwrotu kosztéw postepowania
kasacyjnego.

Uzasadnienie



Zaskarzonym przez jedng z powddek - Peek & Cloppenburg KG z siedzibg
w Ddusseldorfie w Niemczech oraz pozwang Van Graaf Spotka z o0.0. wyrokiem z
dnia 9 grudnia 2010 r. Sad Apelacyjny oddalit apelacje powddek i pozwanej od
wyroku Sgdu Okregowego z dnia 22 grudnia 2009 r.

W sprawie tej ustalono co nastepuije:

Jedna z powodek - ,Peek & Cloppenburg" sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie
powstata w styczniu 2000 r. jako spétka jednoosobowa, a jedynym jej wspolnikiem
jest druga powddka Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie

w Niemczech.

Oznaczenie ,Peek & Clopenburg" jest wpisane od dnia 17 sierpnia 1991 r.
na okres 20 lat pod nr 575698 do Miedzynarodowego Rejestru Znakéw Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej jako stowny znak towarowy, do ktérego prawo
przystuguje Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie, dla produktow
i ustug zgrupowanych w klasie 25-ubrania. Od dnia 19 czerwca 1998 r. wymieniony
znak towarowy chroniony jest rowniez na terytorium Polski. Od dnia 24 czerwca
2002 r. wytgczng licencje do znaku na Polske na wymienione produkty posiada

.Peek & Cloppenburg" sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie.

Decyzjg z dnia 5 lipca 2005 r. Urzad Patentowy RP udzielit ,Peek
& Cloppenburg" sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie prawa ochronnego do stownego
znaku towarowego ,Peek & Cloppenburg" dla ustug w klasie 35 - w zakresie
sprzedazy detalicznej i hurtowej odziezy, nakry¢ gtowy i obuwia, wpisujgc

wymieniony znak do rejestru znakow towarowych pod nr R-164723.

Powodka ,Peek & Cloppenburg" sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie
postuguje sie oznaczeniem ,Peek & Cloppenburg" do oznaczania prowadzonych
przez siebie sklepdéw oraz centréw handlowych, w ktorych sklepy te sie znajduja,
jak rowniez wykorzystuje wymienione oznaczenie dla sprzedawanych przez siebie

towaréw oraz na wizytéwkach, papierze firmowym, itp.



Pozwana dziata pod firmg ,Van Graaf" sp. z 0.0.; jej siedziba znajduje sie
we Wroctawiu. Do 6 wrzesnia 2005 r. pozwana dziatata pod firmg ,Peek
& Cloppenburg"” sp. z 0.0. Od 17 sierpnia 2001 r. pozwana postuguje sie znakiem
,van Graaf oraz oznaczeniem ,Grupa Przedsiebiorstw Peek & Cloppenburg
w Hamburgu" do oznaczania prowadzonego przez nig sklepu we Wroctawiu, toreb
reklamowych,  broszur informacyjnych oraz  sprzedawanych  towardw.
Ponadto pozwana postugiwata sie oznaczeniem ,Van Graaf Grupa Przedsiebiorstw

Peek & Cloppenburg w Hamburgu" w funkcji znaku towarowego.

W postepowaniu prowadzonym z powoddztwa Peek & Cloppenburg Spotka
z 0.0. w Warszawie przeciwko pozwanej, dziatajgcej dwczesnie pod firmg ,Peek
and Cloppenburg Wroctaw" sp. z 0.0., Sgd Okregowy wyrokiem z dnia 16 kwietnia
2003 r. (X GC 809/01): 1) zakazat pozwanemu uzywania oznaczenia ,Peek and
Cloppenburg" lub innego oznaczenia podobnego do znaku towarowego ,Peek and
Cloppenburg" zarejestrowanego za numerem IR575698 dla oznaczenia odziezy; 2)
zakazat pozwanemu postugiwania sie w obrocie oznaczeniem przedsiebiorstwa
zawierajgcym oznaczenie ,Peek and Cloppenburg", w tym poprzez uzywanie go
jako firmy; 3) zakazat pozwanemu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej pod
oznaczeniem ,Peek and Cloppenburg" w szczegdlnosci otwierania punktéw
sprzedazy odziezy, prowadzenia dziatan reklamowych i promocyjnych dziatalnosci
pozwanego z wykorzystaniem oznaczenia ,Peek and Cloppenburg". Wyrok ten
zostat zmieniony orzeczeniem Sgdu Apelacyjnego z dnia 5 listopada 2003 r. oraz
wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia 28 pazdziernika 2004 r., w ten sposob, ze
pozostat w nim tylko zakaz postugiwania sie w obrocie przez pozwanego
oznaczeniem przedsiebiorstwa zawierajgcym oznaczenie ,Peek and Cloppenburg",
w tym poprzez uzywanie go jako firmy. W odniesieniu do dwdch pozostatych zgdan

powodztwo zostato oddalone.

Pismem z dnia 3 lipca 2007 r. powddki w rozpoznawanej sprawie wezwaty
pozwang do natychmiastowego zaprzestania uzywania w obrocie oznaczenia Peek
& Cloppenburg w jakiejkolwiek postaci, w szczegdlnosci poprzez stosowanie go
jako czesci zwrotu ,Grupa Przedsiebiorstw Peek& Cloppenburg w Hamburgu”.
Pozwana odméwita zastosowania sie do wezwania wobec czego powddki,

w dniu 22 pazdziernika 2007 r., wystagpity z pozwem.



Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2009 r. Sgd Okregowy w sprawie z powddztwa
.Peek & Cloppenburg" sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie oraz ,Peek &
Cloppenburg" KG z siedzibg w Dusseldorfie przeciwko ,Van Graaf sp. z o. o.
z siedzibg we Wroctawiu zakazat pozwanej oznaczania towardw i ustug z klas 25 i
35 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towarow i Ustug z wykorzystaniem znaku
towarowego ,Peek & Cloppenburg" w postaci oznaczenia ,Grupa Przedsiebiorstw
Peek & Cloppenburg w Hamburgu," nakazat tez pozwanej wycofanie z obrotu
towarow z klasy 18 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towarow i Ustug oznaczonych
z wykorzystaniem znaku towarowego ,Peek & Cloppenburg" w postaci oznaczenia
,Grupa Przedsiebiorcow Peek & Cloppenburg w Hamburgu", wycofanie z obrotu
materiatéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych zawierajgcych znak
towarowy ,Peek & Cloppenburg" w postaci oznaczenia ,Grupa Przedsiebiorcéw
Peek & Cloppenburg w Hamburgu", dwukrotne opublikowanie w odstepach
dwutygodniowych w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku
W niniejszej sprawie w ogolnopolskim wydaniu ,Gazety Wyborczej" oraz w gazecie
,Rzeczpospolita" oswiadczenia o wymiarach 25 cm x 18 cm, nastepujgcej tresci:
,van Graaf sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu oswiadcza, ze postugujgc sie dla
oznaczania swojego przedsiebiorstwa oraz towardw i ustug oznaczeniem ,Grupa
Przedsiebiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu" dopuscita sie naruszenia praw
do znaku towarowego ,Peek & Cloppenburg" oraz czynéw nieuczciwej konkurencji
wobec spotki Peek & Cloppenburg sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie. Za powyzsze
niedozwolone dziatania Van Graaf sp. z o0.0. przeprasza spotke Peek
& Cloppenburg" sp. z 0.0. oraz jej Klientow.", a w przypadku nie opublikowania
ogtoszenia we wskazanym terminie, upowaznit powodke ,Peek & Cloppenburg"
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie do opublikowania ogtoszenia na koszt pozwane.

Sad Okregowy orzekt takze o podaniu do publicznej wiadomosci orzeczenia
zapadtego w sprawie poprzez wywieszenie jego odpisu na tablicy informacyjnej
Sadu Okregowego we Wroctawiu na okres 1 miesigca. Dalej idgce powoddztwo
Peek & Cloppenburg sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie oraz Peek & Cloppenburg
KG z siedzibg w Dusseldorfie przeciwko Van Graaf sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu Sgd Okregowy oddalit. Sgd Okregowy odrzucit rowniez pozew Peek &

Cloppenburg sp. z 0.0. we Wroctawiu w zakresie zgdania zakazania pozwanej



postugiwania sie oznaczeniem przedsiebiorstwa w postaci ,Grupa Przedsigbiorstw

Peek & Cloppenburg w Hamburgu".

Rozpoznajgc apelacje powoddek Peek & Cloppenburg Sp. z o.0.
w Warszawie oraz Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dulsseldorfie i pozwanej
Van Graaf Spotka z 0.0. we Wroctawiu od wyroku Sgdu Okregowego z dnia 22
grudnia 2009 r. Sad Apelacyjny oddalit obie apelacje. Stwierdzit, Zze prawidtowo Sgd
| instancji przyjat, ze Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie nie
prowadzit w Polsce dziatalnosci gospodarczej. Jakkolwiek podmioty Peek &
Cloppenburg KG oraz Peek & Cloppenburg spotka z 0.0. sg podmiotami ze sobg
powigzanymi organizacyjnie i nalezg do jednej grupy kapitatowej, ktorej celem jest
prowadzenie dziatalnosci handlowej i ustugowej w zakresie produkcji i sprzedazy
wyrobow widkienniczych i odziezy, administracji i wynajmu nieruchomosci, a takze
dziatalnosci w zakresie marketingu i reklamy, to jednak nie przesgdza to jeszcze o
tym, ze powod Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie prowadzi

dziatalnos¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miedzy powoddkg Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie
a pozwang nie ma wspolnego rynku zbytu, ani klientéw, ktérych podejmowane
przez pozwang dziatania mogtyby wprowadzi¢ w btagd co do tozsamosci pozwanej
(art. 5 u.z.n.k.), badz tez pochodzenia sprzedawanych przez nig towarow lub
swiadczonych ustug (art. 10 u.z.n.k.). Stgd tez zasadnie stwierdzit Sad | instancji,
ze podejmowane dziatania gospodarcze nie zagrazaty interesom gospodarczym
powodki Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie polegajgcych

na niebezpieczenstwie wprowadzenia w btad jej klientéw.

Co do zarzutu powoddéw, ze Sgd Okregowy naruszyt przepisy art. 3, 5i 10
u.z.n.k. oraz art. 43! k.c. wobec roszczen powoda Peek & Cloppenburg KG
z siedzibg w Ddusseldorfie nalezy stwierdzi¢, ze nie sg one uzasadnione,
skoro powdd ten nie prowadzit dziatalno$ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
Sad Apelacyjny uznat réwniez za niezasadne pozostate zarzuty podniesione

w apelacji powodow.

W odniesieniu do zarzutow podniesionych w apelacji pozwanej Sad

Apelacyjny takze uznat je za nieuzasadnione. Podzielit poglgd Sgdu Okregowego



co do zarzutu powagi rzeczy osgdzonej i naruszenia art. 199 § 1 pkt 2 w zw. z art.
366 k.p.c. oraz art. 316 § 1 k.p.c. jak rowniez art. 222 k.p.c. poprzez btedne
nieuwzglednienie wobec powoddki Peek & Cloppenburg Spétka z 0.0. w Warszawie
tego zarzutu w petnym zakresie, w jakim zostat on podniesiony przez pozwanego.
Sad Okregowy prawidtowo ustalit, co do jakich Zzgdan zawartych w pozwie
pomiedzy pozwanym a powodkg Peek & Cloppenburg Spétka z 0.0. w Warszawie
zachodzi powaga rzeczy osgdzonej. Dotyczyta ona tylko Zzgdania zakazania
pozwanej postugiwania sie oznaczeniem przedsiebiorstwa w  postaci
,Grupa Przedsiebiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu". W tym zakresie orzekt
juz prawomocnym wyrokiem Sgd Okregowy w sprawie X GC 809/01 zakazujgc
pozwanej postugiwania sie w obrocie w jakiejkolwiek formie oznaczeniem
przedsiebiorstwa zawierajgcym oznaczenie ,Peek & Cloppenburg", w tym

W szczegolnosci poprzez uzywania go jako firmy.

Sad Apelacyjny uznat natomiast, podobnie jak uczynit to Sad | Instancji, ze
w pozostatej czesci zarzut res iudicata okazat sie bezzasadny. W szczegdlnosci
dotyczy to roszczen powddki Peek & Cloppenburg Spotka z 0.0. w Warszawie
objetych pkt 1 oraz 3 i 4 petitum pozwu. W sprawie X GC 809/01 byty zarzucane
pozwanej przez powodke Peek & Cloppenburg Sp. z 0.0. w Warszawie naruszenia
praw do znaku towarowego ,Peek & Cloppenburg" i do firmy oraz czyny
nieuczciwej konkurencji majgce miejsce w 2001 r. natomiast w przedmiotowym
procesie powodki zarzucaty pozwanej dokonywanie naruszen przystugujgcych im
praw do znaku towarowego ,Peek & Cloppenburg" i do firmy oraz czynow

nieuczciwej konkurencji, ktére miaty miejsce od lutego 2007 r.

Sad Apelacyjny uznat takze zarzut pozwanego odnoszgcy sie
do przedawnienia roszczen powodow za nieuzasadniony. Przyjat, ze powddki
mogty liczy¢ termin przedawnienia okreslony przepisami k.c. oraz art. 289 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst Dz. U.
z 2003 r., Nr 119, poz. 117 ze zm., dalej powotywana jako p.w.p.) i art. 20 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. dalej powotywana jako u.z.n.k.) poczynajgc

od kazdego dnia naruszenia ich prawa do znaku towarowego.



Sad Apelacyjny stwierdzit, Zze w niniejszej sprawie powodowie wezwali
pozwang do zaniechania naruszen pismem z dnia 3 lipca 2007 r. i dlatego od tego
momentu mozna liczyé bieg przedawnienia roszczen wynikajacych z art. 43 k.c.

0 zaniechanie.

Sad Apelacyjny uznat, Zze trafnie Sad | instancji ocenit i zastosowat przepis
art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p. W niniejszej sprawie uzywanie przez pozwang w formie
znaku towarowego oznaczenia ,Grupa Przedsiebiorstw Peek & Cloppenburg
w Hamburgu" jest na tyle podobne do znaku towarowego ,Peek & Cloppenburg”,
ze w sposoOb oczywisty zachodzi tu niebezpieczenstwo wprowadzenia klientéw
w biad. Jak zasadnie zauwazyt Sad | Instancji, klienci mogliby odnies¢ wrazenie,
ze sklepy powoddw i pozwanej nalezg do tego samego przedsiebiorcy,
a przynajmniej do tej samej sieci handlowej. Sad Apelacyjny uznat, ze oceniajgc
podobienstwo Sad | Instancji uwzglednit takze wszelkie inne okolicznosci, w tym
site odrozniajgcg znaku imitowanego, ocene ogolnego wrazenia wywotywanego
przez znaki (ocena syntetyczna), regute, zgodnie z ktdérg o podobienstwie decydujg
elementy zbiezne, a nie roéznice, porownanie warunkow, w ktorych oznakowane
towary nabywa kupujgcy, jak rowniez zbiezno$¢ asortymentu towardw i ustug stron
postepowania. Sgd Okregowy w sposéb prawidtowy uznat, ze wszelkie watpliwosci
nalezy rozstrzygaé na korzy$¢ uprawnionego do znaku z wczesniejszym

pierwszenstwem.

Podobnie nalezato oceni¢ dziatanie pozwanego wedtug przepisow ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poniewaz te dziatania wyczerpaty takze
znamiona ustawowe czynu nieuczciwej konkurencji z przepisow art. 3, 5 i 10
u.z.n.k. Sgd Okregowy ocenit wiasciwie, ze dziatania pozwanej wprowadzajg w btad
przez oznaczenie przedsiebiorstwa pozwanej oraz oferowanych przez nig towaréw i
ustug co i tym samym takie zachowanie zagraza interesom powddki Peek
& Cloppenburg Sp. z 0.0. w Warszawie jako dziatajgcego na tym samym rynku
To z kolei spowodowato, ze zgdanie powodki Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.
w Warszawie domagajgcej sie zaniechania przez pozwang niedozwolonych

dziatan byto w petni uzasadnione.



Sad Apelacyjny uznat, ze Sad Okregowy nie naruszyt art. 296 p.w.p. oraz
art. 321 § 1 k.p.c. przez orzeczenie, ze pozwany ma obowigzek wycofac¢ z obrotu,
materiatéw reklamowych i promocyjnych oraz towaréw z klasy 18 Miedzynarodowej
Klasyfikacji Towarow i Ustug z wykorzystaniem znaku towarowego Peek
& Cloppenburg w postaci oznaczenia Grupa Przedsigbiorstw Peek & Cloppenburg
w Hamburgu. Orzeczenie w tym zakresie uwzglednito bowiem fakt naruszenia
prawa ochronnego powddki Peek & Cloppenburg Sp. z 0.0. w Warszawie ale i

ciggtos¢ naruszen. Podstawg takiego nakazu stat sie takze przepis art. 18 u.z.n.k.

W skardze kasacyjnej powdd Peek & Cloppenburg KG 2z siedzibg

w Diusseldorfie w Niemczech zarzucit:

|. Naruszenie przepisow postepowania, ktore miaty istotny wptyw na wynik
sprawy, tj. art. 233 w zw. z art. 382 k.p.c. polegajgce na braku wszechstronnego
rozwazenia zebranego materiatu dowodowego i w efekcie wadliwe ustalenie stanu
faktycznego sprawy poprzez bezpodstawne uznanie, iz powdd Peek
& Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie nie prowadzit na terenie Polski

jakiejkolwiek dziatalnosci gospodarcze.
[I. Naruszenie przepisdw prawa materialnego, {j.:

1) art. 2 u.z.n.k. przez jego btedng wyktadnie polegajgcg na btednym
uznaniu, iz przedsiebiorcg w rozumieniu tego przepisu moze by¢ tylko podmiot,
ktéry prowadzi bezposrednio dziatalnoS¢ gospodarczg, uczestniczgc osobiscie
w obrocie, podczas gdy przedsiebiorcg w rozumieniu tego przepisu jest kazdy kto
uczestniczy w obrocie prawnym na terenie Polski chociazby ubocznie, a wiec takze
poprzez zawieranie uméw licencyjnych dotyczgcych praw do znakéw towarowych
lub udzielajgc zgody na uzywanie jego firmy na terenie Polski przez spotke zalezng,
czy tez posiadanie w niej 100% udziatow;

2) art. 13 ust. 1 i ust.3 w zw. z art. 5 pkt 2) i 3) ustawy o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej przez jego wadliwe zastosowanie polegajgce na jego
niezastosowaniu i w efekcie pominigecie, iz osoba zagraniczna, w tym takze
przedsiebiorca zagraniczny, moze podejmowa¢ i wykonywacC dziatalnos¢

gospodarczg na takich samych zasadach jak obywatele polscy a wiec takze



poprzez zatozenie w Polsce i prowadzenie spétki z  ograniczong

odpowiedzialnoscig;

3) art. 3ust. 1, art. 5iart. 10 ust.1 u.z.n.k. przez niewtasciwe zastosowanie
tych przepiséw w stanie faktycznym niniejszej sprawy w odniesieniu do powoda
Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie polegajgce na przyjeciu,
iz pozwany nie dopuscit sie czyndéw nieuczciwej konkurencji wobec powoda bowiem
- w ocenie Sgdu - nie bylo miedzy nimi wspdlnego rynku zbytu, a powdd nie
prowadzi dziatalnosci gospodarczej na terenie Polski, tym samym postepowanie
pozwanego nie zagrazato ani nie naruszato intereséw powoda lub jego klientéw, co
w efekcie doprowadzito do oddalenia jego roszczen, opartych na wskazanym

przepisie.

Wyrok Sgdu Apelacyjnego zaskarzyta skargg kasacyjng takze pozwana
zarzucajgc: |. Naruszenie prawa procesowego majgcego istotny wptyw na wynik
sprawy, tj.: 1) art. 379 pkt 2 k.p.c., skutkujgcego niewaznoscig postepowania przed
Sgdem Apelacyjnym w odniesieniu do powddztwa o ochrone prawa do firmy,
zgtoszonego na podstawie art.43'° k.c., z uwagi na reprezentowanie powodéw
w tym zakresie przed Sadem Apelacyjnym przez rzecznikow patentowych; 2)
art.199 § 1 pkt 2 w zw. z art. 391, art. 366 oraz art. 316 § 1 i art. 378 k.p.c., przez
btedng ocene zakresu zarzutu powagi rzeczy osgdzonej; 3) art. 328 § 2 k.p.c. w zw.
z art. 391 i art. 378 k.p.c. oraz w zw. z art. 315 ust. 2 p.w.p, poprzez brak
jednoznacznego wskazania w uzasadnieniu skarzonego wyroku, przepisy ktorej
ustawy - prawa wiasnosci przemystowej czy ustawy o znakach towarowych -
zostaty zastosowane przez Sad Apelacyjny dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy,
co ogranicza ocene prawidtowosci wyroku; 4) art. 321 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c.
oraz art..328 § 2 i art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c., a takze art. 233 i art.
316 § 1 k.p.c., przez: a) bezpodstawne przyjecie, ze przedmiotem rozpoznania
W niniejszej sprawie byto roszczenie powodow o0 nakazanie pozwanemu wycofania
z obrotu towarow z klasy 18 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towaréw i Ustug,
w sytuacji, gdy powodowie takiego roszczenia nie zgtosili, a Sgd Okregowy orzekt
w tym zakresie co do przedmiotu, ktory nie byt objety zgdaniem; b) niewskazanie
w uzasadnieniu skarzonego wyroku podstawy faktycznej i prawnej uwzglednienia

przedmiotowego roszczenia; 5) btedne przyjecie zasadnos$ci orzeczenia o nakazie
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wycofania przez pozwanego =z obrotu towaréw nalezgcych do klasy
18 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towaréw i Ustug, przy jednoczesnym
niewyjasnieniu w skarzonym wyroku podstawy faktycznej takiego rozstrzygniecia;
6) art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1
k.p.c., w zw. z art. 135 i art. 158 p.w.p., przez zaniechanie zbadania zarzutow
apelacji opartych na ww. przepisach prawa wiasnosci przemystowej oraz
nieprzedstawienie stanowiska odnosnie tego zarzutu w uzasadnieniu skarzonego
wyroku; 7) art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 oraz art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 18
ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., przez niewlasciwe ustalenie tresci zarzutu pozwanego,
polegajgcego na bezpodstawnym orzeczeniu przez Sgd Okregowy o zastepczym
upowaznieniu Powoda Peek & Cloppenburg Spoétka z o.0. w Warszawie do
publikacji oswiadczenia majgcego uchyla¢ skutki naruszen, a w konsekwencji -

nierozstrzygniecie sprawy w zakresie objetym tym zarzutem.

Il. Naruszenie przepisow prawa materialnego, tj.: 1) art.120 § 2 k.c., a takze
art. 20 u.z.n.k., art. 298 zd. drugie w zw. z art. 289 u.w.p. oraz (z ostroznosci) art.
20 ust. 4 u.z.t., przez btedne uznanie, ze poczatek biegu przedawnienia roszczenia
0 zaniechanie rozpoczyna sie odrebnie dla kazdego dnia, w ktérym trwa
stan powodujgcy naruszenie uprawnien podmiotu poszukujgcego ochrony, jak
rowniez art. 120 § 2 k.c. przez btedne uznanie, ze poczgtek biegu terminu
przedawnienia roszczenia o zaniechanie uzalezniony jest od wystgpienia przez
uprawnionego w stosunku do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania
naruszenia; 2) art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa wiasnosci przemystowej, przez btedne
zastosowanie tych przepisbw z uwagi na brak podobienstwa oznaczenia
stosowanego przez pozwanego do znaku towarowego, do ktérego prawa
przystugujg powodowi Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie (z tytutu
rejestracji prawa wylacznego do znaku towarowego) i powodowi Peek
& Cloppenburg Spétka z 0.0. w Warszawie (z tytutu licencji wytacznej) oraz brak
ryzyka wprowadzenia odbiorcow/klientow w btgd co do pochodzenia towarow
i tozsamosci przedsiebiorstwa; 3) art. 3, art. 5, art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt 1-3
u.z.n.k., przez btedne zastosowanie tych przepisbw z uwagi na brak ryzyka
wprowadzenia klientow w btad co do oznaczenia przedsiebiorstwa i pochodzenia

towarow ani naruszenie dobrych obyczajéw i interesow strony powodowe;j.
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Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzuty podniesione w obu skargach kasacyjnych nie zastugujg na
uwzglednienie. Powdd Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie zarzucit
w swojej skardze kasacyjnej naruszenie prawa procesowego (art. 233 k.p.c. i 382
k.p.c.) polegajgce na braku wszechstronnego rozwazenia zebranego materiatu
dowodowego i w efekcie wadliwe ustalenie stanu faktycznego. Jak wynika z art.
398° § 3 k.p.c. podstawg skargi kasacyjnej nie moga byé zarzuty dotyczace

ustalenia faktow i oceny dowodéw, dlatego zarzut ten nie moze by¢ uwzgledniony.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego, podniesione w skardze kasacyjnej
tego powoda, sprowadzajg sie do zakwestionowania stanowiska Sadu
Apelacyjnego, ktory uznat, ze powdd ow, chociaz niewatpliwie jest przedsiebiorcg
zagranicznym, to jednak nie prowadzi on dziatalnosci gospodarczej w Polsce
i pomiedzy nim a pozwanym brak jest wspdlnego rynku, w konsekwencji zas
dziatalnos¢ pozwanego nie stanowita zagrozenia dla interesow powoda.
Z niezakwestionowanych skutecznie ustalen Sgdu Apelacyjnego wynika, ze powdd
Peek & Cloppenburg KG z siedzibg w Dusseldorfie nie prowadzi w Polsce
dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
0 swobodzie dziatalnosci gospodarczej (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 220,
poz. 1447 ze zm.). Wbrew temu co twierdzi powdd za takg dziatalnos¢é nie moze
by¢ uznane zatozenie w Polsce spétki z 0.0., w ktorej powdd jest wytgcznym
udziatowcem. Bycie wspolnikiem w spotce kapitatowej nie jest prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej. Takg dziatalno$¢ prowadzi wtedy nie wspdlnik, lecz
witasnie sama spotka. Sam fakt zatozenia spofki, udzielenia jej licencji oraz
wspomagania jej dziatalnosci informacyjno-reklamowej w poczatkowym okresie nie
jest uczestniczeniem w dziatalnosci gospodarczej takze w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.
Dziatalnos¢ gospodarczg na terenie Polski prowadzi wtedy tylko sama spétka i ona
jest niewatpliwie przedsiebiorcg w rozumieniu obu powotanych wyzej ustaw.
Wspomaganie kapitatowe oraz inna pomoc dla jej dziatalnosci nie daje podstaw do
uznania, ze zagraniczny przedsiebiorca, bedgcy jednoosobowym wspdlnikiem
polskiej spdtki sam bezposrednio prowadzi na ternie Polski dziatalno$é
gospodarczg lub w niej uczestniczy. Gdyby zagraniczny przedsiebiorca dostarczat

do Polski swoje towary na podstawie udzielonej licencji wtedy mozna by uznac,
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ze prowadzi on takze sam dziatalnos¢ gospodarczg. Jezeli jednak jego aktywnosc¢
na polskim rynku sprowadza sie tylko do wykreowania innego przedsiebiorcy,
to ochrona interesdw przedsiebiorcy zagranicznego jest wystarczajgca, gdy
chronimy przed czynami nieuczciwej konkurencji zalezny od niego podmiot. Jak
ustalit Sad Apelacyjny brak jest wtedy kolizji na wspolnym rynku pomiedzy
dziataniami innych podmiotow a interesami zagranicznego przedsiebiorcy, gdyz on
sam bezposrednio nie prowadzi na tym rynku dziatalnosci. Skoro powdd Peek
& Cloppenburg KG z siedzibg w Ddusseldorfie nie uczestniczy w dziatalnosci
gospodarczej na terenie Polski, to brak jest podstaw do stwierdzenia, ze

dziatalnos¢ pozwanego naruszyta wskazane w skardze kasacyjnej przepisy u.z.n.k.

W skardze kasacyjnej pozwana podniosta przede wszystkim zarzut
niewaznosci postepowania. Zdaniem skarzgcej doszto do naruszenia art. 379 § 2
K.p.c. w odniesieniu do powodztwa o ochrone prawa do firmy, zgtoszonego na
podstawie art. art. 43'° k.c., gdyz powddki, w postepowaniu przed Sgdem
Apelacyjnym, byly reprezentowane przez rzecznikéw patentowych. Sama pozwana
przyznaje jednak, ze apelacja zostata podpisana przez radce prawnego prawidtowo
umocowanego. W te] sytuacji brak jest podstaw do uznania, ze powddki
byly nienalezycie reprezentowane, tylko z tego powodu, ze w postepowaniu przed
Sadem Apelacyjnym, powddki korzystaty takze z ustug rzecznikéw patentowych,
tym bardziej, ze zarzut ten dotyczy tylko jednego z roszczen zgtoszonych w pozwie,

w zakresie ktdérego nastgpito odrzucenie pozwu.

Pozwana zarzucita takze Sagdowi Apelacyjnemu btedng ocene zakresu
zarzutu powagi rzeczy osgdzonej a w konsekwencji naruszenia art. 199 § 1 pkt 2
iart. 366 k.p.c. Zarzut ten, jak i dalsze zarzuty naruszenia prawa procesowego
I prawa materialnego wigzg sie ze sposobem w jaki pozwana rozumie skutki
naruszenia prawa ze znaku ochronnego. Pozwana przyjmuje, ze skoro naruszenie
prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nastgpito juz w 2001 r. i naruszenia
takie zostaty stwierdzone réwniez w 2007 r., to mamy do czynienia z jednym
w istocie deliktem, ktéry powinien by¢ oceniany, z punktu widzenia res iudicata oraz
przedawnienia roszczen, jednolicie. Takie rozumienie skutkdw naruszenia prawa do
znaku towarowego jako prawa bezwzglednego prowadzitoby do obnizenia ochrony

uprawnionego. Prawo wynikajgce z rejestracji znaku naktada na cate otoczenie
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prawne obowigzek jego nienaruszania, miedzy innymi powstrzymania sie
od uzywania takiego znaku dla oznaczania towaréw przez osoby, ktérym prawo to
nie przystuguje. Jezeli wbrew temu zakazowi nieuprawniony korzysta ze znaku
towarowego, ktéry stanowi wytgczne prawo innej osoby, to naruszenia tego prawa,
nalezy ocenia¢ biorgc pod uwage kazde naruszeni osobno. Gdyby uznaé, ze od
pierwszego naruszenia biegnie termin przedawnienia dla kazdego innego
naruszenia tego prawa, to po uptywie stosunkowo kroétkich terminéw, trzech lub
pieciu lat, prawo przystugujgce uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego,
bytoby pozbawione jakiejkolwiek ochrony. Innymi stowy, kazdy wbrew konstrukciji
tego prawa mogtby dowolnie postugiwaé sie znakiem towarowym, tylko z tego

powodu, Zze od pierwszego naruszenia uptynat juz termin przedawnienia.

Na skutek uptywu przedawnienia wygasajg zas tylko roszczenia zwigzane z
tym naruszeniem. Kolejne naruszenia nalezy za$ ocenia¢ osobno. Tylko w ten
sposob prawo z rejestracji znaku towarowego zachowuje przez caty czas swojego
istnienia swoj walor w postaci zakazu uzywania znaku towarowego przez osoby

nieuprawnione.

W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy, powdd Peek & Cloppenburg
spdtka z 0.0. z siedzibg w Warszawie, stwierdzita takie naruszenie juz 2001 r. Na jej
rzecz powstato wiec roszczenie o zaniechanie takiego naruszenia. Powddztwo
powodki, ostatecznie na skutek wyroku Sgdu Najwyzszego zostato oddalone, gdyz
wtedy licencja udzielona powddce nie byta jeszcze wpisana do Miedzynarodowego
Rejestru Znakéw Towarowych, co nie uprawniato jej do Zzgdania zaprzestania
uzywania znaku przez pozwanego. W tej sytuacji prawidtowo Sgd Apelacyjny uznat,
ze roszczenie powodki Peek & Cloppenburg spétka z 0.0. z siedzibg w Warszawie,
dotyczgce naruszenia jej prawa do znaku towarowego, odnoszgce sie do naruszenh
jakie zostaty stwierdzone w 2007 r. , nie jest objete res iudicata. Zgodnie z art. 366
k.p.c. wyrok prawomocny ma powage rzeczy osadzonej tylko co do tego,
co w zwigzku z podstawg sporu stanowito przedmiot rozstrzygniecia. Skoro zas
przedmiotem rozstrzygniecia w sprawie, w ktérej orzekat Sgd Okregowy o sygn. akt
X GC 809/01, byty roszczenia o naruszenia, ktére miaty miejsce w 2001 r. i inna

byta podstawa ich nieuwzglednienia, niz w sprawie rozpoznawanej obecnie, to brak
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podstaw, wbrew odmiennej opinii pozwanej, aby te zgdania objgC zarzutem res

iudicata.

Z podobnych wzgledoéw nie zastuguje na uwzglednienie zarzut naruszenia
art. 120 § 2 k.c.,, art. 20 u.z.n.k. i art. 298 p.w.p. Pozwana uznajgc, ze bieg
przedawnienia roszczen z jakim wystgpity powddki, rozpoczat sie w dacie
pierwszego naruszenia dla wszystkich kolejnych naruszen ich prawa, wynikajgcego
z rejestracji znaku towarowego, wskazuje, ze roszczenia powddek dotyczgce
naruszen tego prawa jakie miato miejsce w 2007 r., ulegty przedawnieniu. Jeszcze
raz powtorzy¢ nalezy, ze proponowane przez pozwang, rozumienia poczgtku biegu
przedawnienia roszczen o naruszenie praw wynikajgcego z rejestracji znaku
towarowego, jest nie do pogodzenia z charakterem tego prawa jako

przystugujgcego uprawnionemu przez caty okres na jaki udzielono mu ochrony.

Nieuzasadniony jest takze zarzut naruszenia art. 321 k.p.c. polegajacy na
tym, ze Sad Okregowy wykroczyt poza zagdanie pozwu, nakazujgc pozwanej
wycofanie z obrotu towaréw z klasy 18 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towardw.
Jak trafnie wskazat Sad Apelacyjny powoddki dochodzity w pozwie nakazania
pozwanej miedzy innymi wycofania z obrotu materiatbw informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych. Sad Okregowy zakazat uzywania pozwanej
oznaczania towarow z klasy 25 i 35 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towarow i Ustug
z wykorzystaniem znaku towarowego ,Peek & Cloppenburg" w postaci oznaczenia
,Grupa Przedsiebiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu," Jednoczesnie majgc
na uwadze, ze u pozwanej znajdowaty sie materiaty promocyjne, reklamowe,
I informacyjne w postaci miedzy innymi towaréw z klasy 18 Miedzynarodowe;
Klasyfikacji Towaréw uwzglednit roszczenie powodek. Wskazanie na towary z klasy
18 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towaréw byto wiec nie orzekaniem ponad zgdanie

pozwu, ale tylko niezbednym skonkretyzowaniem roszczenia powodek.

Pozwana w swojej skardze kasacyjnej zarzucita takze naruszenia art. 296
ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazujgc, ze Sad Apelacyjny btednie zastosowat ten przepis,
gdyz pomiedzy oznaczeniem, chronionym na rzecz powddek ,Peek & Cloppenburg”
a oznaczeniem uzywanym przez pozwang ,Grupa Przedsiebiorstw Peek &

Cloppenburg w Hamburgu” brak jest podobienstwa oraz w zwigzku z tym brak
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ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btad, co do pochodzenia towardw i tozsamosci
przedsiebiorcy. Sad Apelacyjny ustali zas jednoznacznie, ze uzywanie przez
pozwang w formie znaku towarowego oznaczenia ,Grupa Przedsiebiorstw Peek &
Cloppenburg w Hamburgu” jest na tyle podobne do znaku towarowego ,Peek &
Cloppenburg”, ze w sposOb oczywisty zachodzi tu niebezpieczenstwo
wprowadzenia klientéw w btad. Klienci mogliby bowiem odnies¢ wrazenie,
ze sklepy powodow i pozwanej nalezg do tego samego przedsiebiorcy,
a przynajmniej do tej samej sieci handlowej. Tego rodzaju ustalenia, ktore nie
zostaty skutecznie podwazone, wskazujg wiec jednoznacznie na to, ze nie mozna
stwierdzi¢, iz mamy do czynienia z naruszeniem art. 296 ust.2 pkt 2 u.w.p. Sad
Najwyzszy, jako zwigzany tymi ustaleniami, nie moze stwierdzi¢ naruszenia
powotanego przepisu. Co wiecej doda¢ nalezy, ze ustalenia te nie budzg
watpliwosci, gdyz znak towarowy ,Peek & Cloppenburg”, co do ktérego powodom
przystuguje prawo ochronne, jest na tyle wyrazny i przyciggajgcy uwage klientow,
ze dodatki zawarte w oznaczeniu uzywanym przez pozwang nie przekreslajg tego
rzucajgcego sie na pierwszy rzut oka podobienstwa. Z podobnych wzgledéw,
wobec braku skutecznego zakwestionowania ustalen Sgdu Apelacyjnego, nie
zastugujg na uwzglednienie zarzuty naruszenia art. 3, art. 5, art. 10 i art. 18 ust. 1

pkt 1-3 u.z.n.k. oraz naruszenia art. 1351 158 u.w.p.

Nie jest trafny zarzut dotyczacy, jak formutuje to pozwana, zastepczego
upowaznienia powddki do publikacji oswiadczenia, do opublikowania ktérego sad
zobowigzat pozwang. Nie jest to upowaznienie do zastepczego wykonania
Swiadczenia przez dtuznika, o co rzeczywiscie jak trafnie wywodzi pozwana,
wierzyciel moze zwroci¢ sie do sgdu w osobnym pozwie, ale stosowany
powszechnie w orzecznictwie sposéb blizszego oznaczenia w jaki sposéb ma
zosta¢ opublikowane oswiadczenie, do ktérego zobowigzana zostata strona

w wyroku.

Pozostate zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej pozwanej wigzg sie
Z przyjetym przez pozwang rozumieniem naruszenia prawa z rejestracji znaku
towarowego, jako prawa, ktore w istocie wygasa, gdy uptywajg terminy
przedawnienia liczone od pierwszego naruszenia tego prawa. Przyjmujgc jednak,

ze uprawnionemu przystuguje prawo do ochrony liczone od kazdego naruszenia
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osobno, nie budzi watpliwosci, ze skutki naruszen jakie miaty miejsce w 2007 r.
nalezy ocenia¢C wedtug ustawy prawo wiasnosci przemystowej, a nie prawa

0 znakach towarowych.

Majac na wzgledzie, ze zarzuty podniesione w skargach kasacyjnych
okazaly sie nieuzasadnione Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398 k.p.c., orzekt

jak w sentencji wyroku.



