Sygn. akt Il CZP 47/19

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2019 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczacy)
SSN Monika Koba (sprawozdawca)
SSN Marian Kocon

Protokolant Bozena Kowalska

w sprawie z powoédztwa A. AG z siedzibg w |. (Niemcy)

przeciwko K. S.

o ochrone prawa do unijnego znaku towarowego,

na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 12 grudnia 2019 .,

na skutek zagadnienia prawnego

przedstawionego przez Sgd Apelacyjny w (...)

postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIl AGa (...),

"Czy roszczenia niepieniezne, w tym roszczenie o zakazanie
naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej,
przedawniajg sie bezwzglednie z uptywem piecioletniego okresu
przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa
wytgczne uprawnionego do znaku towarowego, mimo ze dziatania
naruszyciela nie miaty charakteru jednorazowego, ale charakter ciggty
(powtarzalny) i trwajg w chwili zgtoszenia roszczen?"

przekazuje zagadnienie do rozstrzygniecia powiekszonemu

sktadowi Sadu Najwyzszego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2017 r. Sgd Okregowy w W. oddalit powodztwo A. w
I. (dalej: ,A.”) o zakazanie pozwanemu K. S. uzywania bez jej zgody znaku
towarowego identycznego z unijnym graficznym znakiem towarowym,
przedstawiajgcym cztery nachodzgce na siebie okregi, w tym importowania,

oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czesci samochodowych w



postaci klatek wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych tym znakiem towarowym i
znakiem do niego podobnym oraz nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu
stanowigcych jego wiasnos¢ klatek wlotu powietrza opatrzonych wyzej
wymienionym znakiem towarowym lub oznaczeniami do niego podobnymi i
zniszczenie ich na jego koszt, a takze zobowigzanie pozwanego do opublikowania
ogtoszenia w dzienniku ,(...)" informujgcego, ze Sad Okregowy wydat wyrok
potwierdzajgcy naruszenie przez pozwanego praw ochronnych do znaku
towarowego powodki.

Sad pierwszej instancji ustalit, ze powddka jest uprawniona do graficznego
unijnego znaku towarowego przedstawiajgcego cztery nachodzgce na siebie okregi
zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej do spraw Wtasnosci Intelektualnej
pod numerem (...), z pierwszenstwem od 1 kwietnia 1996 r. dla towarow w klasie
12 klasyfikacji nicejskiej: pojazdy do transportu lgdowego, powietrznego Ilub
wodnego oraz ich czesci. Znak ten jest intensywnie uzywany przez powodke, jako
oznaczenie samochoddw i czesci marki A. Jest on umieszczany miedzy innymi na
kratce chtodnicy, klapie bagaznika oraz na kierownicy. Ma on silng zdolnos¢
odrdzniajgcy i jest kojarzony z jakoscig, komfortem i prestizem.

K. S. prowadzi od 1995 r. dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg K. S. ,P.” w W.
W jej ramach oferuje i wprowadza do obrotu na terytorium centralnej Polski kratki
wlotu powietrza do samochodéw osobowych, miedzy innymi marki A.. Pozwany
nieprzerwanie co najmniej od 2001 r. wprowadza do obrotu atrapy chtodnic (grille)
przeznaczone do samochoddéw osobowych A. (...) ze znakiem wysoce podobnym
do unijnego znaku towarowego A.

Sad Okregowy oddalajgc powoddztwo uwzglednit podniesiony przez
pozwanego zarzut przedawnienia. Zdaniem tego Sadu w przypadku naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy czynem ciggtym, poczatek biegu terminu
przedawnienia, o ktérym mowa w art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie
ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (tekst. jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 776, ze zm. - dalej: ,p.w.p.” lub ,Prawo wtasnos$ci przemystowej”),
biegnie od poczgtkowego terminu dziatania naruszyciela, a pozwany na kilkanascie
lat przed wniesieniem pozwu prowadzit dziatalnos¢ gospodarczg czesciami

samochodowymi oznaczonymi znakiem towarowym do ktérego powddce



przystuguje prawo wytgczne. Jakkolwiek brak dowodu by powddka miata
Swiadomos¢ naruszenia i je tolerowata, uptynat piecioletni termin okreslony w art.
289 p.w.p., niezalezny od wiedzy uprawnionego o0 haruszeniu.

Podczas rozpoznawania apelacji pozwanego Sad Apelacyjny w (...) powziagt
powazne watpliwosci, ktérym dat wyraz w zagadnieniu prawnym, przedstawionym

Sadowi Najwyzszemu do rozstrzygniecia na podstawie art. 390 k.p.c.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W orzecznictwie Sgdu Najwyzszego utrwalit sie poglad, ze roszczenia
niepieniezne okres$lone w ustawie - Prawo wiasnosci przemystowej, stuzgce do
ochrony majgtkowych praw bezwzglednych (patentu, prawa ochronnego na znak
towarowy) sg bezposrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu
uprawnionego, majg zatem charakter majgtkowy i jako takie podlegajg
przedawnieniu (art. 117 § 1 k.c.), takze wtedy, gdy dotyczg roszczen o zaniechanie
naruszen (por. m.in. postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 8 marca 2007 r.,
[l CZ 12/07, OSNC 2008, nr 2, poz. 26, z dnia 16 lutego 2012 r., Il CSK 469/11,
nie publ, i z dnia 18 wrzesnia 2013 r., V CSK 431/12, niepubl.).

Zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytutlu naruszenia patentu
ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od
dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie 0 naruszeniu swojego prawa i 0 osobie,
ktéra naruszyta patent, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym
przypadku roszczenie przedawnia sie z uptywem pieciu lat od dnia, w ktérym
nastgpito naruszenie patentu. Przepis ten - stanowigcy wzgledem kodeksu
cywilnego lex specialis - zgodnie z art. 298 zdanie drugie p.w.p. znajduje
odpowiednie zastosowanie do roszczen z tytutu naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy.

Zawiera on dwa rodzaje termindw, a roszczenie uprawnionego przedawnia
sie z uptywem ktoregokolwiek z nich. Pierwszy - trzyletni liczony od dnia, w ktérym
uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktéra naruszyta
przystugujgce mu prawo wylgczne, oddzielnie co do kazdego naruszenia
(atempore scientiae). Drugi - ogranicza okres dochodzenia roszczeh przez

uprawnionego do pieciu lat od dnia, w ktérym nastgpito naruszenie (a tempore facti).



W Swietle tej regulacji nie budzi zadnej watpliwosci w jaki sposéb oblicza¢ termin
przedawnienia w stosunku do pojedynczych naruszen, niewywotujgcych
dtugotrwatych skutkow. Powazne watpliwosci w doktrynie i w judykaturze budzi
natomiast zagadnienie oznaczania poczatku biegu terminu przedawnienia roszczen
wynikajacych z naruszenia praw wilasnosci przemystowej o charakterze
powtarzalnym oraz ciggtym.

W literaturze przedmiotu wystepuje wiele koncepcji rozwigzania tego
problemu. Proponuje sie by naruszenia, ktore przybierajg postac dziatan
powtarzajgcych sie przez okreslony czas albo jednorazowych aktéw, ktérych skutki
rozciggajg sie w czasie, traktowac jako jeden delikt, niezaleznie od jego dtugosci
i intensywnosci, a poczatek biegu trzyletniego terminu przedawnienia oznaczy¢ od
dnia powziecia przez uprawnionego wiedzy o naruszeniu lub osobie naruszyciela, a
bieg piecioletniego terminu przedawnienia od poczgtkowego, a nie koncowego
terminu dziatan naruszyciela. Na jego poparcie eksponuje sie przede wszystkim
konieczno$¢ dyscyplinowania i mobilizowania uprawnionego do dochodzenia
roszczen. Wskazuje sie takze, ze brak jest uzasadnienia teoretycznego i logicznego,
by jako odrebne naruszenie traktowaC kazdy kolejny dzien, w ktérym stan
naruszenia trwa. Naruszenie jako czyn ciggty nastepuje bowiem w momencie, gdy
osoba trzecia wkracza w zastrzezong na rzecz uprawnionego sfere wytgcznosci.
Podzielenie tej koncepcji powodowatoby, ze po uptywie trzech lub pieciu lat od
rozpoczecia biegu terminu przedawnienia, uprawniony nie bedzie miat mozliwosci
sprzeciwienia sie wkraczaniu przez naruszyciela w sfere jego wytgcznosci.

Czesc¢ doktryny w stosunku do naruszeh charakteryzujgcych sie ciggtoscia,
uznaje za konieczne odmienne przyjecie biegu terminu przedawnienia dla roszczen
0 zaniechanie niedozwolonych dziatan i usuniecie ich skutkow, ktérego poczatek
miatby biec od niezastosowania sie naruszyciela do wezwania o0 zaniechanie
(art. 120 § 2 k.c.), a w stosunku do pozostatych roszczen (o naprawienie szkody
i wydanie bezprawnie uzyskanych korzysci) poczatek biegu terminu przedawnienia
miatby by¢ liczony tak jak w stosunku do naruszen powtarzalnych tzn.
rozpoczynatby sie samodzielnie kazdego dnia. Dominuje jednak poglad,
ze stosowanie art. 120 k.c. ze wzgledu na szczegdlng regulacje w prawie wtasnosci

przemystowej jest nieuzasadnione, a poczatek biegu terminu przedawnienia



roszczen wynikajgcych z naruszenia praw witasnosci przemystowej nalezy
w stosunku do wszystkich roszczen uprawnionego liczy¢ oddzielnie kazdego dnia,
przyjmujgc w ten sposob, ze do naruszenia zardowno o charakterze ciggtym jak
i powtarzalnym, dochodzi kazdego dnia z osobna. Uzasadnieniem jest tu tresc
art. 289 p.w.p., ktéry nie roznicuje naruszenia jednorazowego od ciggtego.
Konsekwencjg akceptacji tego stanowiska bytoby przyjecie, ze uprawniony nie
tracitby prawa do dochodzenia roszczeh z naruszenia praw wlasnosci
przemystowej za okres odpowiednio trzech do pieciu lat przed wytoczeniem
powodztwa.

Wskazuje sie takze, w odniesieniu do roszczehn dotyczacych znakéw
towarowych Unii Europejskiej, ze celem ustawodawcy unijnego byto wprowadzenie
jednolitej ochrony wiascicieli tych znakéw na terenie catej Unii, co przemawia za
przyjeciem, ze krajowe przepisy o przedawnieniu nie znajdujg w tym zakresie
zastosowania na rzecz jednolitej wspolnotowo instytucji venire contra factum
proprium nemini licet (utrata roszczen przez tolerowanie).

Rozbieznosci w pismiennictwie znajdujg odzwierciedlenie w orzecznictwie,
ktore rowniez nie wypracowato w tej mierze jednolitego stanowiska.

W wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., Il CR 161/74 (OSPiKA 1975, nr 10,
poz.212) Sad Najwyzszy na tle nieobowigzujgcych juz art. 54 ustawy
z dnia 19 pazdziernika 1972 r. Prawo o wynalazczosci (Dz.U. nr 43, poz. 272 - dalej:
,Prawo o wynalazczosci”), art. 57 ustawy z dnia 1 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze
(Dz.U. Nr 33, poz. 156 - dalej: ,Prawo wynalazcze”), postugujac sie karnoprawng
koncepcjg czynu ciggtego przyjat, ze naruszenie patentu polegajgce na
wytwarzaniu okreslonych przedmiotow przez diuzszy okres, nalezy traktowac jako
jedno naruszenie o charakterze ciggtym, wobec ktérego bieg przedawnienia
roszczen rozpoczyna sie od dnia ustania stanu ciggtego stanowigcego naruszenie
prawa, a nie od zaistnienia bezprawnego stanu. Stanowisko to spotkato sie ze
zdecydowang krytykg w doktrynie, jako negatywnie wptywajgce na pewnosc¢ obrotu.
Wskazywano, ze przyjecie takiej koncepcji spowoduje, ze uprawniony bedzie mégt
bez obawy przedawnienia wystgpi¢ z roszczeniem po zdobyciu przez naruszyciela
pod spornym oznaczeniem wiasnej pozycji na rynku. Podkreslono, ze pozostaje

ono w sprzecznosci z sensem wprowadzenia krétszych termindw przedawnienia,



ktore stuzg uniknieciu trudnych kwestii dowodowych po uptywie dtuzszego czasu.
Stanowisko, Zze przedawnienie rozpoczyna bieg dopiero od dnia ustania czynu
niedozwolonego o charakterze ciggtym, przy doprecyzowaniu, ze dotyczy to tylko
poczatku biegu terminu przedawnienia a tempore facti, potwierdzit Sgd Najwyzszy
w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., V CSK 370/13 (niepubl.).

Odmienne stanowisko Sgd Najwyzszy zajgt w wyroku z dnia 27 kwietnia
2012 r., V CSK 211/11 (niepubl.) uznajgc, ze roszczenia o zaniechanie wynikajgce
Z naruszen praw witasnosci przemystowej przedawniajg sie oddzielnie co do
kazdego naruszenia dokonanego kazdego dnia z osobna. Przyjat, Ze liczenie biegu
terminu przedawnienia roszczen od pierwszego naruszenia dla wszystkich
kolejnych naruszen prawa, niezaleznie od dtugosci okresu naruszenia jest nie do
pogodzenia z charakterem tego prawa, jako przystugujgcego uprawnionemu przez
caty okres, na jaki udzielono mu ochrony. Wskazat, ze 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.
Réwniez w wyroku z dnia 27 czerwca 2014 r., | CSK 540/13 (OSNC 2015, nr 5, poz.
63) Sad Najwyzszy uznat, na tle roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzyéci z tytutu naruszenia prawa wiasnosci przemystowej polegajgcego na
wytwarzaniu okreslonych produktow przez diuzszy okres, ze bieg przedawnienia
rozpoczyna sie oddzielnie w stosunku do kazdego, kolejnego naruszenia, od dnia w
ktérym uprawniony dowiedziat sie 0 naruszeniu swego prawa oraz o osobie, ktora
je naruszyta. Stwierdzit, Ze taka wykfadnia najpetniej uwzglednia funkcje i cel art.
289 ust. 1 p.w.p., z jednej strony nie pozwalajgc na to by uprawniony zwlekat z
wytoczeniem powddztwa czekajgc na zakonczenie stanu naruszenia jego praw, a z
drugiej strony, nie dopuszcza do tego, by sprawca mogt narusza¢ czynem ciggtym
cudze prawa po uptywie trzech lat od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie o
pierwszym naruszeniu i osobie sprawcy. Sad Najwyzszy nie rozwazat jednak
problemu poczgtku biegu terminu przedawnienia w kontekscie uptywu terminu
piecioletniego. Podobne stanowisko Sad Najwyzszy zajgt w wyroku z dnia 10
marca 2017 r., Il CSK 171/16 (niepubl.) na gruncie art. 20 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r.,

poz. 1010) przyjmujgc, ze przypisane pozwanemu czyny na potrzeby



przedawnienia nie mogg byc¢ traktowane jako ciagte, lecz jako powtarzajgce sie,
odmienny poglad zmierzatby bowiem do zawezenia przystugujgcej uprawnionemu
do prawa wiasnosci przemystowej ochrony.

Utrzymujgca sie w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego niejednolitos¢ oraz
réznorodnos¢ pogladow doktryny, przektada sie na praktyke sagdéw powszechnych.
W orzecznictwie tych sgdow zdecydowanie dominuje poglad, ze przedawnienie
roszczen o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna sie od
dnia, w ktérym powstaty okreslone w art. 289 p.w.p. przestanki i konczy sie
odpowiednio z uptywem trzech lub pieciu lat, bez wzgledu na dtugosc¢ trwania stanu
naruszenia, a nawet pomimo trwania tego stanu (por. m.in. wyrok Sagdu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2010 r., | ACa 1270/ 09, OSA 2010,
nr 4, poz. 32 oraz niepublikowane wyroki Sgdu Apelacyjnego w W. z dnia 17 maja
2012 r., 1 ACa 1081/11, z dnia 31 sierpnia 2012 r., | ACa 51/12, i z dnia 27 grudnia
2012 r., VI ACa 896/12). Prezentowane jest jednak takze stanowisko, Zze roszczenia
wynikajgce z naruszen prawa witasnosci przemystowej przedawniajg sie przy
czynach majgcych charakter ciggty oddzielnie co do kazdego naruszenia
dokonanego kazdego dnia z osobna (por. m.in. wyrok Sgdu Apelacyjnego we
Wroctawiu z dnia 9 grudnia 2010 r., | ACa 562/10, niepubl. oraz wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 r., VII Ca 899/17, niepubl.).
Czes¢ orzecznictwa uznaje, ze w stosunku do roszczen o zaniechanie poczagtek
biegu terminu przedawnienia liczy sie zgodnie z regutg wyrazong w art. 120 § 2 k.c.
(por. m.in. wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 26 lutego 2004 r., | ACa
4/04, OSA nr 11, poz. 40).

W  przypadku roszczen dotyczacych unijnych znakow towarowych
chronionych jednolicie na catym terenie Unii Europejskiej w orzecznictwie nie
rozwazano zagadnienia  zwigzanego z  konieczno$cia = uwzglednienia,
ze ograniczenia praw wtasnosci przemystowej nie mogg by¢ dowolnie ksztattowane
przez ustawodawce krajowego, ale muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L nr 78 - dalej jako: ,Rozporzgdzenie”). Wprawdzie kwestia
przedawnienia roszczen nie jest regulowana wprost w prawie unijnym

i zastosowanie w tym zakresie znajdujg krajowe przepisy o przedawnieniu -



zgodnie z zasadg autonomii proceduralnej - ale nalezy je stosowac
z poszanowaniem zasady rownowaznos$ci i skutecznosci (por. wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 13 lutego 2014r., dotyczgcy wzoréow wspolnotowych,
C 479/12, H.Gautzsch GroRhandel GmbH & Co. KG v Minchener Boulevard Mébel
Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75, pkt 42). W tym zakresie Trybunat
Sprawiedliwosci stoi na stanowisku, Zze sad krajowy nie moze w ramach
wykonywania prawa wytgcznego przyznanego przez znak towarowy ograniczyc
tego prawa w sposob pozbawiajgcy jego wiasciciela mozliwosci przeciwstawienia
osobie trzeciej praw wylgcznych przystugujgcych mu z tytutu  znaku
towarowego oraz samodzielnego wykonywania tych praw w odniesieniu
do towarow identycznych z tymi nalezgcymi do rzeczonej osoby trzeciej, w sposéb
wykraczajgcy poza dopuszczone przez prawo Unii Europejskiej wymienione
enumeratywnie  ograniczenia praw wylgcznych  (por. wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 19 wrzesnia 2013 r., C - 661/11, Martin Y Paz Diffusion SA
v. David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, EU:C: 2013:577).

Sad Najwyzszy w sktadzie rozpoznajgcym zagadnienie prawne opowiada sie
za pogladem, ze w przypadku czyndw o charakterze cigglym poczgtek biegu
terminu przedawnienia nalezy liczy¢é oddzielnie co do kazdego naruszenia.
Przemawia za tym wyktadnia literalna art. 289 ust. 1 p.w.p., w ktorej ustawodawca
w przeciwienstwie do art. 54 Prawa o wynalazczosci, jak i art. 57 Prawa
wynalazczego, uzyt sformutowania ,oddzielnie co do kazdego naruszenia” majgc
Swiadomosé, ze naruszenia praw wifasnosci przemystowej przybierajg zwykle
postaC dziatan powtarzalnych przez okreslony czas albo jednorazowych aktow,
ktorych skutki trwajg nieprzerwanie przez wiele miesiecy lub lat. Zatozy¢ nalezy,
ze nie tworzyt tej regulacji bez znajomosci charakteru praw wiasnosci przemystowe;j
i sporow dotyczgcych oznaczenia poczatku biegu przedawnienia, z myslg jedynie
o krotkotrwatych naruszeniach nie wywotujgcych dlugotrwatych skutkow, ktore
w praktyce stanowig zdecydowang mniejszo$¢. Skoro w art. 289 ust. 1 p.w.p.
nie zréznicowano sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia w zaleznosci
od tego czy naruszenie ma charakter jednorazowy, powtarzalny czy ciggty, to
przyja¢ nalezy, ze wobec wszystkich naruszen nalezy stosowac jednolita metode

obliczania termindw przedawnienia. Nie przekonuje argument, ze na przeszkodzie



tej koncepcji stoi trudnos¢ w wyodrebnieniu poszczegdlnych, pojedynczych
aktow naruszenia, skoro na potrzeby przedawnienia wystarczajgce jest ich
zamkniecie w poszczegolnych dniach trwania stanu naruszenia. Ponadto, przepisy
0 przedawnieniu ograniczajgc zagwarantowang konstytucyjnie ochrone praw
podmiotowych, nie powinny by¢ wykiadane rozszerzajgco. Przemawia to
za wyborem takiego wariantu interpretacyjnego art. 289 ust. 1 p.w.p., ktory
W najmniejszym stopniu ogranicza skuteczne dochodzenie przez uprawnionego
roszczen z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia.

Stanowisko to wspiera wykladnia funkcjonalna. Przeciwny poglad
pozostawatby w sprzecznosci z charakterem prawa wiasnosci przemystowej
polegajgcym na wytgcznosci w korzystaniu z niego, co stoi na przeszkodzie
przyjeciu, ze naruszyciel moze nadal z prawa tego korzystaé. Rozwigzanie to
trudno zaakceptowac rowniez z tego wzgledu, ze godzitoby ono w przejrzystosc
i pewnos¢ obrotu, skoro faktycznie, funkcjonowatoby na rynku wiele podmiotéw
korzystajgcych z jednego prawa wylgcznego, bez jakiejkolwiek informacji
w rejestrze. Prowadzitoby to do kolizji z funkcjg znaku towarowego, wprowadzajgc
odbiorcow w btad co do pochodzenia towaréw, czemu uprawniony nie mogtby sie
przeciwstawi¢. Ten kierunek wyktadni pozwala réwniez w znacznym zakresie
uwzgledni¢ mobilizujgcy i dyscyplinujgcy charakter przepisow o przedawnieniu,
ograniczajgc uprawnionemu mozliwos¢ naduzywania prawa podmiotowego, skoro
dochodzenie roszczen jest w tym wypadku ograniczone okresem trzech lub pieciu
lat przed wniesieniem pozwu. Pozwala réwniez najbardziej optymalnie uwzglednic
przepisy prawa unijnego dotyczgce znakow towarowych, z poszanowaniem
zasady réwnowaznosci i skutecznosci, przy zatozeniu mozliwosci kumulatywnego
stosowania norm przynaleznych do obu systeméw prawnych w ramach instytuciji
dawnosci (art. 101 i art. 54 Rozporzgdzenia).

Z drugiej jednak strony, akceptacja tego rozwigzania spowoduje, ze nigdy
nie dojdzie do przedawnienia roszczeh za okres trzech lub pieciu lat przed
wniesieniem pozwu, co budzi powazne watpliwosci, skoro pozostaje
w sprzecznosci z zasadg przedawnienia roszczeh majgtkowych oraz funkcjg
stabilizujgcg instytucji przedawnienia. Jest to szczegdlnie istotne na gruncie praw

wiasnosci przemystowej, ktére uzywane przez pewien okres czasu konstytuujg
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sie i nabierajg wartosci w obrocie gospodarczym, a ustawodawca przez skrocenie
termindw przedawnienia dgzy do eliminowania niepewnosci obrotu prawnego.
Jedynie czesciowo problem rozwigzuje podjecie obrony przez zarzut nemo
potest venire contra factum proprium (por. wyroki Sgadu Najwyzszego z dnia
9 kwietnia 2008 r., V CSK 503/07, niepubl. oraz z dnia 14 pazdziernika 2009 r.,
V CSK 102/09, niepubl.). Nie mozna nie dostrzec, ze ustawodawca wprowadzajgc
w art. 289 ust. 1 p.w.p. termin piecioletni chciat wprowadzi¢ konstrukcje spojng
i odpowiadajgcg istocie przedawnienia jednoznacznie przesgdzajgc, ze niezaleznie
od uruchomienia terminu a tempore scientiae roszczenie ,w kazdym przypadku”
przedawni sie po uptywie pieciu lat a tempore facti. Przyjecie jednak takiej
interpretacji w przypadku zgtoszenia roszczen o zaniechanie bezprawnych
naruszen w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, rodzi watpliwosci w kwestii
jej zgodnosci z prawem unijnym.

Stopien rozbieznosci prezentowanych pogladéw w kwestii obliczania biegu
terminu przedawnienia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wilasnosci
przemystowej o charakterze powtarzalnym lub ciggtym, majgcej donioste znaczenie
praktyczne, przemawia za potrzebg jego rozstrzygniecia w sktadzie powiekszonym
(art. 39817 § 1 k.p.c.).

w



