Sygn. akt V CK 212/03

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 12 lutego 2004 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Antoni Goérski (przewodniczacy)
SSN Marian Kocon

SSN Zbigniew Kwasniewski (sprawozdawca)
Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powodztwa Zaktadéw Drzewnych , T." A.S. Spotki Jawnej
wi.]

przeciwko K.C., R. B. i A. O.

o ochrone przed nieuczciwg konkurencja,

i z powodztwa wzajemnego K. C., R. B. i A. O.

przeciwko Zaktadom Drzewnym ,T." A.S. Spoétce Jawnej w [...]

0 ochrone przed nieuczciwg konkurencjg

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 lutego 2004 r.,
kasacji strony powodowej (pozwanego wzajemnego)

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 21 listopada 2002 r.,

uchyla zaskarzony wyrok w czesci oddalajacej apelacje (pkt. 2)
oraz w czesci orzekajacej o kosztach (pkt. 1 c i pkt. 3) i w tym

zakresie przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu do



ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania

kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sad pierwszej instancji, po rozpoznaniu powodztwa gtéwnego i powddztwa
wzajemnego o ochrone przed nieuczciwg konkurencjg, oddalit powddztwo gtéwne
a powoddztwo wzajemne uwzglednit w znacznej czesci, zakazujgc pozwanej
wzajemnej zachowan okreslonych w pkt. Il 1), 2) i 3) sentencji, a nadto nakazat jej
zamieszczenie w dwdch centralnych dziennikach ogtoszenia o tresci szczegdtowo

okreslonej w pkt. Il 4) sentencji wyroku.

Po rozpoznaniu apelacji powodowej Spétki jawnej (pozwanej wzajemnej)
Sad drugiej instancji wyrokiem z dnia 21 listopada 2002 r. uwzglednit te apelacje
W czesci, a mianowicie zmienit zaskarzony wyrok w czesci orzekajgcej
0 powddztwie wzajemnym przez jego oddalenie w zakresie roszczen bedgcych
przedmiotem rozstrzygniecia zawartego w pkt. Il 2) i 3) oraz przez wyeliminowanie

fragmentu ogtoszenia prasowego w brzmieniu zawartym w pkt. Il 4).

Sad ten oddalit apelacje powddki w pozostatej czesci oraz orzekt o kosztach

postepowania.

W odniesieniu do rozstrzygniecia w przedmiocie prawa do uzywania znaku
firmowego w postaci elementu graficznego Sad odwotawczy uznat, ze oznaczenie
przedsiebiorstwa i znak towarowy w praktyce bardzo czesto pokrywajg sie,
a oznaczenie przedsiebiorstwa bywa uzywane jako znak towarowy i odwrotnie.
Powotujgc sie na stanowisko orzecznictwa oraz poglady wyrazone
w reprezentatywnym pismiennictwie stwierdzit, ze w razie Kkolizji miedzy
oznaczeniem wczesniej uzywanym w obrocie a znakiem towarowym pozniej
zarejestrowanym pierwszenstwo nalezy dac¢ ochronie przewidzianej w ustawie

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



Za prawidiowe uznat Sad Apelacyjny ustalenie Sadu | instancji, ze
pierwszenstwo uzywania znaku graficznego przystugiwato przedsiebiorstwu
panstwowemu, bowiem jego zaktad, postugujgcy sie po raz pierwszy znakiem
graficznym na uzywanych naklejkach, prowadzony byt na podstawie umowy
agencyjnej, a wiec byt jednostkg organizacyjng tego przedsiebiorstwa, z ktorg
tagczone byto to oznaczenie. Zdaniem Sgdu odwotawczego, strona pozwana
wykazata, ze pierwszenstwo uzywania znaku przystugiwato przedsiebiorstwu
panstwowemu, skoro identyfikacja i indywidualizacja tego oznaczenia dotyczyta
jednostki organizacyjnej tego przedsiebiorstwa, tj. jego zaktadu dziatajgcego jako

placowka agencyjna.

Za trafne uznat Sad drugiej instancji stanowisko, ze Zzrodtem uprawnien
pozwanych (powoddéw wzajemnych) do znaku graficznego jest umowa sprzedazy
z dnia 31 marca 2000 r., zawarta w formie aktu notarialnego miedzy
przedsiebiorstwem panstwowym w likwidacji a pozwanymi. Sad ten stwierdzit
zarazem, ze nie samo postanowienie § 21 tej umowy, lecz cata jej tres¢ wskazuje
na przedmiot dokonanej czynnosci prawnej, ktérej strony majg swobode decyzji co
do tego, jakie elementy tworzgce pojecie zaktadu objgé przedmiotem czynnosci
prawnej. Za niewatpliwy uznat Sgd odwotawczy poglad, ze pozwani dokonujgc
zakupu zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa panstwowego pozostajgcego
w likwidacji nie stali sie jego ogdélnym nastepcg prawnym, a umowa pozwala na
przyjecie sukcesji w stosunku do nabytych zorganizowanych sktadnikow tego
przedsiebiorstwa. Odwotujgc sie do catoksztattu postanowien umowy z 31 marca
2000 r., a zwlaszcza do postanowien §§ 3, 5, 12, 13, 15, Sad Il instancji uznat, ze
wolg stron byto przejScie na nabywce zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa
wszelkich praw zwigzanych ze zbywanymi sktadnikami, a wiec takze prawa
podmiotowego do znaku graficznego uzywanego jako logo zakfadu i znak
towarowy. Dokonujgc wykfadni § 15 umowy, z uwzglednieniem dyrektyw art. 65 § 2
k.c., Sad odwotawczy uznat wskazane postanowienie umowy za zrédto przejscia na
pozwanych ekspektatywy prawa z rejestracji znaku towarowego. Powotujgc sie na
niespojnosc¢ i nieprecyzyjnos¢ zwitaszcza koncowej czesci postanowienia § 15
umowy Sad ten uznat zarazem, ze wolg stron umowy bylo przeniesienie na

nabywce praw do uzywania oznaczenia spetniajgcego role znaku firmowego. Skoro



wiec uprawnienia do tego znaku przeszty na pozwanych, to im zatem przystugiwata
ochrona z mocy art. 5 uznk, bowiem umowg z dnia 31 marca 2000 r. uzyskali oni

prawo do uzywania nazwy nabytej jednostki organizacyjnej.

Powddka zaskarzyta kasacjg powyzszy wyrok Sgdu Apelacyjnego w czesci

okreslonej w pkt 1 lit. b) i ¢) oraz w pkt 2, przytaczajgc obie podstawy kasacyjne.
W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej zarzucono:

1) naruszenie art. 3 §4 iart. 12 § 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim z dnia 10 lipca
1952 r. przez przyjecie, ze prawo autorskie do znaku towarowego przystugiwato
przedsiebiorstwu panstwowemu jako pracodawcy autora znaku, mimo, ze S. S.
ani nie wykazat swoich praw autorskich, ani nie byt pracownikiem

przedsiebiorstwa panstwowego w okresie opracowywania tego znakui;

2) naruszenie art. 2 ustawy o dziatalnosci gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r.
oraz uchwaty Nr 17 Rady Ministrow z dnia 18 lutego 1983 r. przez wadliwe
przyjecie, ze placowka agencyjna byta jednostkg organizacyjng

przedsiebiorstwa panstwowego;

3) naruszenie art. 65 k.c. przez przyjecie, ze na podstawie § 15 aktu notarialnego

z 31.03.2000 r. pozwani uzyskali prawo do znaku towarowego;

4) naruszenie art. 3 prawa autorskiego przez odmowe przyznania W. L. praw

autorskich do spornego znaku towarowego;

5) naruszenie art. 4, 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych poprzez odmowe udzielenia powodowi ochrony znaku towarowego.

Druga podstawa kasacyjna ograniczona zostata do zarzutu naruszenia art.
233 § 1 k.p.c. poprzez razgco wadliwg i oczywiscie btedng ocene zebranych

w sprawie dowodoéw.

W uzasadnieniu kasacji powodka uzasadnia zarzut naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. dokonaniem wadliwej oceny zeznan swd. S. S. w przedmiocie autorstwa
znaku, a to z tej przyczyny, ze nalezato uznaC je za gotostowne wobec braku
jakichkolwiek innych niekwestionowanych dowoddéw. W konsekwencji skarzgca
wywodzi, ze wadliwie ustalono, iz prawo do znaku towarowego przystugiwato j.g.u.,

ktorym byto przedsiebiorstwo panstwowe.



Naruszenie art. 65 k.c. uzasadniono dokonaniem niewtasciwej, bo
rozszerzajacej interpretacji postanowien § 15 aktu notarialnego, wskutek
niezgodnego z wolg stron przyjecia, ze nastgpito przeniesienie na pozwanych
zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa obejmujgcej takze znak graficzny jako
oznaczenie przedsiebiorstwa, w sytuacji gdy przedmiot sprzedazy precyzyjnie
okreslono w § 3 i § 5 umowy, a kupujacy zaptacili cene wytgcznie za sktadniki

majgtkowe okreslone w § 5 umowy.

Naruszenie art. 4, 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach
towarowych uzasadniono odmowg udzielenia powodowi ochrony znaku

towarowego mimo uzyskania przezen prawa z rejestracji tego znaku.

Pozwani (powodowie wzajemni) w odpowiedzi na kasacje ztozyli ujete
alternatywnie wnioski o odrzucenie kasacji z przyczyn formalnych, o odmowe
przyjecia kasacji do rozpoznania oraz o jej oddalenie i obcigzenie powoda kosztami

postepowania kasacyjnego.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije.

Kasacja okazata sie usprawiedliwiona wobec trafno$ci wytgcznie jednego

sposrod zarzutow zgtoszonych w ramach pierwszej podstawy kasacyjne;j.

Za chybiony nalezato uzna¢ zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., bowiem
skarzagcy nie wskazuje, ktore konkretnie sposrod kryteriow oceny dowodow
objetych tym przepisem zostaty pominiete przez Sad przy dokonywaniu oceny
zeznan swd. S. S. Twierdzenie skarzgcego o braku jakichkolwiek innych
niekwestionowanych przez niego dowodow na okolicznos¢ autorstwa i daty
powstania znaku graficznego nie jest rownoznaczne z dokonaniem wadliwej oceny
dowodu z zeznan $wiadka i poczynionymi na ich podstawie ustaleniami.
Okolicznos$é¢, ze wynik dokonanych przez Sad ustalen nie jest satysfakcjonujacy dla
skarzgcego nie przesgdza bynajmniej o dokonaniu wadliwej oceny dowodu
z punktu widzenia wymogow wynikajgcych z art. 233 § 1 k.p.c.

Brak usprawiedliwionych podstaw do uwzglednienia zarzutu zgtoszonego
w ramach drugiej podstawy kasacyjnej ma ten skutek, ze oceny zarzutdéw

naruszenia wskazanych w kasacji przepiséw prawa materialnego nalezato dokonac¢



z uwzglednieniem tych ustalen stanu faktycznego, ktére byly podstawg orzekania

dla Sadu drugiej instanciji.

Bezzasadne okazaly sie zarzuty naruszenia przepisow art. 3 § 4 iart. 12 § 1

pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 1952 o prawie autorskim.

Skarzacy nie twierdzi nawet, aby Sad drugiej instancji btednie zinterpretowat
wymienione przepisy, badz by je niewtasciwie zastosowat. Zarzut ich naruszenia
opiera natomiast na twierdzeniu o wadliwych ustaleniach w przedmiocie okreslenia
podmiotu uprawnionego z tytutu praw autorskich do znaku towarowego, na zarzucie
btednej oceny zeznan $wd. S. S., a w konsekwencji na probie kreacji wtasnych,
pozgdanych ustalen faktycznych, odmiennych jednak od przyjetych za podstawe
orzekania przez Sad drugiej instancji. Tymczasem samo wykazywanie wadliwosci
dokonanych ustalen faktycznych, badz kwestionowanie prawidtowosci dokonane;j
oceny dowoddéw, nie stanowi uzasadnienia podstawy kasacyjnej przewidzianej w
art. 393! pkt 1 k.p.c. (por. postanowienie SN z dnia 28 sierpnia 1997 r., Ill CKN
143/97 — nie publ.).

Nie okazat sie réwniez trafny zarzut naruszenia art. 2 ustawy z dnia
23 grudnia 1988 r. o dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.),
bowiem zasadnie uznat Sad Apelacyjny, ze nawet wyodrebniony organizacyjnie
zaktad przedsiebiorstwa panstwowego prowadzony na podstawie umowy
agencyjnej byt jednostkg organizacyjng tego wiasnie przedsiebiorstwa, prowadzong
w jego imieniu, a nie odrebnym podmiotem gospodarczym. O trafnosci takiego
stanowiska Sgdu swiadczy chocby brzmienie § 7 ust. 1 umowy agencyjnej Nr
5/90/2 z dnia 27 sierpnia 1990 r. (k. 261 akt). Natomiast zarzut kasacji naruszenia
przepisow ,... uchwaty Nr 17 Rady Ministrow z dnia 18 lutego 1983 r. ...” wymyka
sie spod kontroli kasacyjnej poniewaz skarzgcy nie wskazuje zadnego konkretnego

przepisu tej uchwaty, ktéry miatby by¢ przedmiotem zarzucanego naruszenia.

Za bezzasadny nalezato rowniez uzna¢ zarzut naruszenia art. 3 prawa
autorskiego, a uzasadniony odmowg przyznania W .Lt. praw autorskich do spornego
znaku towarowego. Zarzut ten ani nie byt w takiej postaci sformutowany w apelaciji

powoda, ani tez przedmiotem niniejszego procesu nie jest ochrona praw autorskich



W. L., ale okreslony ksztait roszczen sformutowanych przez strony przedmiotowego

sporu.

Nie zastugujg réwniez na uwzglednienie zarzuty naruszenia art. 4, 19 i 20
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, a uzasadnione odmowag
udzielenia powodowi ochrony znaku towarowego. Przepisy te mogtyby w okreslonej
sytuacji stanowi¢ takze obecnie podstawe prawng udzielenia powodowi ochrony,
ato z mocy art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508). Jednakze w petni zasadne jest
stanowisko Sgdu odwotawczego, wsparte stabilng w tej mierze linig orzecznictwa,
a takze stanowiskiem reprezentatywnego pismiennictwa, ze w przypadku kolizji
pomiedzy wczesSniej uzywanym Ww obrocie  oznaczeniem przedsiebiorstwa,
a pozniej zarejestrowanym znakiem towarowym, pierwszenstwo przystuguje
uprawnionemu z tytutu ochrony wynikajgcej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurenciji, bez wzgledu na istniejgcg rejestracje.

Jednakze trafno$¢ ustalenia, ze to wtasnie przedsiebiorstwu panstwowemu,
a nie powodowi, przystugiwato pierwszenstwo uzywania znaku graficznego dla jego
oznaczenia jako przedsiebiorcy, nie jest jeszcze roéwnoznaczne z pozytywnym
przesgdzeniem o tym, ze to wiasnie pozwani (powodowie wzajemni) skutecznie
nabyli to uprawnienie, na mocy umowy z dnia 31 marca 2000 r. W tym przedmiocie
zasadny okazat sie zarzut kasacji naruszenia przepiséw art. 65 k.c. przez
niewtasciwe ich zastosowanie przy dokonywaniu ustalen w przedmiocie tresci
postanowien wspomnianej umowy zawartej w formie aktu notarialnego,

a w szczegolnosci przy okreslaniu zakresu przedmiotu sprzedazy.

Wymaga podkreslenia, ze sam Sad odwotawczy uznat, iz nie ulega
watpliwosci, iz dokonujgc zakupu zorganizowanej c z e $ ci przedsiebiorstwa
panstwowego pozostajgcego w likwidacji pozwani nie stali sie jego ogolnym
nastepcg prawnym, z braku podstaw prawnych do przyjecia takiego nastepstwa
(str. 18 uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Trafnie tez wywiddt nieco wczesniej
tenze Sad, ze strony umowy majgcej za przedmiot zbycie zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa majg swobode przy okreslaniu elementéw, sktadajgcych sie na to
pojecie, ktdre strony postanawiajg objg¢ przedmiotem dokonywanej czynnosci



prawnej. Sposob i wynik skorzystania z tej swobody kontraktowej przez strony
umowy wymagat przeto od Sgdu dokonania skrupulatnej analizy jej postanowien,
w celu precyzyjnego okreslenia przedmiotu sprzedazy. Tymczasem samo
brzmienie postanowien § 1 ust. 4, § 5, § 13, § 15 i § 21 umowy wywotuje
watpliwosci co do rzeczywistej woli jej stron, skoro dowodzi ono wystepowania
elementdw wewnetrznej miedzy nimi sprzecznosci co do okreslenia zakresu
przedmiotu sprzedazy, a zwilaszcza objecia tym przedmiotem wszelkich praw,
w tym takze prawa podmiotowego do znaku graficznego uzywanego jako logo
zaktadu i jako znak towarowy. Powazne watpliwosci wzbudza zwtaszcza brzmienie,
a w konsekwencji i tres¢ § 21 umowy, skoro dla okreslenia uzytego w nim pojecia

... ZOrganizowang czesc przedsiebiorstwa panstwowego...” odestano w nim do
przepisu aktu prawnego wskazanego w sposoOb wysoce nieprecyzyjny i niescisty.
W tej sytuacji wyczerpujgce okreslenie w § 1 ust. 4 umowy katalogu rzeczy
ruchomych, stanowigcych elementy zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa,
a nastepnie okreslenie przedmiotu sprzedazy w § 5 umowy, w powigzaniu
z brzmieniem postanowienia § 15 umowy, obejmujgcego przeniesienie na
pozwanych uprawnienia do nieodptatnego korzystania m.in. z dotychczasowej
nazwy sprzedawanej jednostki organizacyjnej, wywotuje powazne i uzasadnione
watpliwosci, czy prawo podmiotowe do oznaczania przedsiebiorcy okreslonym
znakiem graficznym byto objete przedmiotem sprzedazy na rzecz pozwanych, czy
tez nabyli oni na mocy tej umowy jedynie uprawnienie do nieodptatnego korzystania
z tego oznaczenia. Swoje wtasne stanowisko w tym przedmiocie pozwani wyrazili
w pismie z dnia 27 sierpnia 2001 r. (k. 259 akt), co jednak dowodzi jedynie istnienia
okreSlonego zamiaru pozwanych, ktory moze by¢é waznym, ale tylko jednym
z elementéw w procesie badania zgodnosci zamiaru stron i celu zawieranej przez
nie umowy, zwlaszcza w sytuacji, w ktérej dostowne brzmienie wskazanych
postanowien umowy moze prowadzi¢ do rozbieznych wnioskow w odniesieniu do

okres$lenia przedmiotu sprzedazy.

Zwazy¢ bowiem nalezy, ze z mocy art. 552 k.c. umowa majgca za przedmiot
przedsiebiorstwo, a wiec takze umowa sprzedazy zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa panstwowego, tylko wéwczas obejmuje wszystko co wchodzi

w sktad przedsiebiorstwa, jesli nic innego nie wynika z tresci tej umowy, albo



z przepisdw szczegolnych. Jesli wiec okreslenia przedmiotu sprzedazy
w niektorych postanowieniach przedmiotowej umowy dokonano w sposob posredni,
przez wymienienie sktadnikow i odwotanie sie do tresci zatgcznikdéw do umowy
(§ 5) to rzeczg Sadu byto precyzyjne zbadanie i ustalenie przedmiotu sprzedazy,
a zwtaszcza tego, czy wymienione sktadniki obejmujg wszystko to, co byto
niezbedne do kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez nabywce (por.
uzasadnienie wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2003 r. IV CKN 366/01 — nie publ.
uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 51/01 — nie publ.).
Pominiecie przez Sad Apelacyjny obowigzku postuzenia sie przestankami
wynikajgcymi z art. 65 § 2 k.c. doprowadzito do co najmniej przedwczesnego
wniosku, ze przedmiotem zbycia na rzecz pozwanych byto takze uprawnienie do
znaku graficznego jako elementu okre$lajgcego oznaczenie (logo) ich
przedsiebiorstwa. Zaniechanie obowigzku zbadania zgodnego zamiaru stron i celu
umowy z dnia 31 marca 2000 r. uzasadnia trafno$¢ podniesionego w kasac;ji

zarzutu naruszenia art. 65 § 2 k.c.

Z powyzszego wzgledu Sad Najwyzszy uwzglednit kasacje i orzekt jak

w sentencji na podstawie art. 3932 § 1 k.p.c.



