Sygn. akt Il CZP 30/20

UCHWALA

skladu siedmiu sedziéw Sadu Najwyzszego

Dnia 18 maja 2021 r.
Sad Najwyzszy w skiadzie:

Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczacy)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
SSN Dariusz Donczyk

SSN Marian Kocon

SSN Agnieszka Piotrowska

SSN Marta Romanska

SSN Krzysztof Strzelczyk

Protokolant Anna Jedrzejczak

w sprawie z powodztwa A. AG z siedzibg w |.

przeciwko K. S.

o ochrone prawa do unijnego znaku towarowego,

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 18 maja 2021 r.,

zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sgd Najwyzszy

postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt Ill CZP 47/19,

"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?"

podjat uchwate:

Jezeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy

ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgtoszenia roszczenia



niepienieznego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia,
piecioletni termin przedawnienia okreslony w art. 289 ust. 1
w zwigzku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
witasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 324)

biegnie od kazdego dnia, w ktérym naruszenie nastapito.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. Sgd Najwyzszy przedstawit

powiekszonemu sktadowi Sgdu Najwyzszego nastepujgce zagadnienie prawne:

,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?”

Zagadnienie to uprzednio przedstawit Sgdowi Najwyzszemu Sad Apelacyjny
w (...), rozpoznajgcy apelacje od wyroku Sgdu Okregowego w W. z dnia 4 lipca

2017 r., wydanego w nastepujgcym stanie faktycznym:

Pozwany K. S. prowadzi od dnia 17 stycznia 1995 r. na wtasny rachunek
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg K. S. ,P.” w W., oferujgc i wprowadzajgc do
obrotu na terytorium centralnej Polski kratki wlotu powietrza (tzw. grille) do
samochoddéw osobowych m.in. marki A.. Produkty te opatrzone sg znakiem
graficznym identycznym z unijnym znakiem towarowym, zarejestrowanym na rzecz
A. AG z siedzibg w I. (Niemcy). Pozwany korzysta takze z e. - elektronicznego
katalogu produktow przeznaczonego dla przedsigbiorstw wspotpracujgcych z P.
PPH w Polsce, ktéry jest dostepny na ptytach DVD. Pozwany prowadzi te
dziatalnos¢ na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 31 grudnia 2001 r.
z A. S., prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ,P.” z siedzibg w W. (dostawca). PPH P. importuje
obecnie czesci samochodowe od ponad 350 producentéw z catego Swiata.

Pozwany jest cztonkiem Autoryzowanej Sieci Handlowej P., ktéra obecna jest na



rynku czesci samochodowych od 1986 r., skupiajgc obecnie kilkunastu
przedstawicieli handlowych i zaopatrujgc w czesci samochodowe kilka tysiecy
hurtowni, sklepow oraz warsztatéw. Posiadajg oni rowniez wiele punktow sprzedazy.
Specjalizacjg hurtowni motoryzacyjnej P. PPH sg czesci karoseryjne, o$wietlenie,
chtodnice oraz inne elementy przeznaczone do napraw powypadkowych (czesci

nadwozia i inne). Rownolegle rozwija ona oferte czesci eksploatacyjnych.

Produkty sprzedawane przez pozwanego na podstawie umowy
dystrybucyjnej nie pochodzg z przedsiebiorstwa uprawnionej do znaku towarowego
A..

Powddka A. AG jest uprawniona m.in. do graficznego unijnego znaku
towarowego  zarejestrowanego w  Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr (...) z pierwszenstwem od dnia
1 kwietnia 1996 r. dla towarow w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: pojazdy do
transportu lgdowego, powietrznego lub wodnego oraz ich czesci (nieujete w tej
klasie). Znak ten jest intensywnie uzywany przez uprawniong jako oznaczenie
modeli iczesci do samochodéw marki A.. Jest on umieszczany m.in. na
kratce chtodnicy, na klapie bagaznika oraz na kierownicy. Marka A. oraz
logo sg intensywnie promowane w Polsce od 1993 r. w réznorodnych
kanatach, np. w telewizji, Internecie, prasie, na bilboardach. Produkty oznaczane
tym znakiem sg sprzedawane w autoryzowanych salonach sprzedazy

samochodow A..

Pozwem z dnia 12 kwietnia 2017 r. A. AG z siedzibg w I. wniosta o
zakazanie K. S., prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg K. S. ,P.”,
uzywania, bez jej zgody, znaku 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 samochodowych kratek wlotu powietrza (tzw. grilli),
opatrzonych w/w znakiem towarowym, a takze znakiem podobnym, tj. oznaczeniem,
w ktorym dwa srodkowe okregi (obrecze) z czterech nachodzg na siebie, w sposob
identyczny jak w w/w znaku E., a w przypadku dwoéch pozostatych zarysowany jest

ich zewnetrzny kontur, a ktére moze wprowadzac¢ w btgd co do pochodzenia towaru.



Whiosta tez o nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu i zniszczenia na jego
koszt stanowigcych jego wlasno$¢, bedgcych w jego posiadaniu, a takze zajetych
w postepowaniu egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia w sprawie Km (...)
czesci samochodowych w postaci kratek wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych
tymi oznaczeniami, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku. Ponadto
domagata sie podania do publicznej wiadomosci - w przypadku uwzglednienia
choéby w czesci powddztwa - faktu, ze Sgd Okregowy wydat wyrok potwierdzajgcy
naruszenie przez pozwanego praw ochronnych do jej znaku towarowego przez
bezprawne wprowadzanie do obrotu czesci samochodowych oznaczonych znakiem
towarowy E. zarejestrowanym na rzecz A. AG, jak rowniez znakami do niego
podobnymi, poprzez opublikowanie w odstepach tygodniowych trzech
obramowanych i widocznych ogtoszen, wielkosci 25% powierzchni strony, przy
uzyciu czcionki Arial Narrow 12 w ogolnopolskim  wydaniu dzielnika

.Rzeczpospolita”, na trzeciej stronie redakcyjnej poswieconej ekonomii.

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2017 r. Sad Okregowy w W. Sgd Wspdlnotowych
Znakow Towarowych i Wzorédw Przemystowych oddalit powodztwo. W
uzasadnieniu rozwazat charakter naruszenia prawa powoda w sytuacji, w ktorej
stan naruszenia nieprzerwanie trwa przez wiele lat. Wskazat, ze w takiej sytuacji
naruszenie moze byc¢ traktowane jako czyn ciggty, jako seria identycznych dziatan
popetnianych dzien po dniu, albo jako wkroczenie w sfere praw wytgcznych powoda,
polegajgce na niezastosowaniu sie¢ do zakazéw ustawowych i w zaleznosci od
przyjetego stanowiska termin przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszenia
nalezy liczy¢ od ustania stanu naruszenia, od kazdego dnia, w ktorym stan ten
istnieje, albo od wkroczenia naruszyciela w sfere praw wytgcznych uprawnionego.
Za trafne uznat przyjecie za poczatek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez
osobe niemajgcg zgody uprawnionego w sfere jego prawa wylgcznego.
Sad wskazatl, ze pozwala to na stworzenie konstrukcji spojnej i odpowiadajgcej
istocie przedawnienia roszczenh, na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie
praw powoda i daje pozwanemu gwarancje, ze po uptywie okreslonego prawem
czasu jego dziatania nie bedg przedmiotem zarzutéw, uniemozliwiajgc mu
w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciggtym naruszeniu prawa wytgcznego

okres ten nalezatoby zatem liczy¢, zdaniem Sgdu Okregowego, od poczatkowego,



a nie od koncowego terminu dziatan naruszyciela. Za naruszenie prawa do znaku
towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1324; dalej.: p.w.p.)
uznaé¢ nalezy kazdg z form dziatania wymienionych w art. 154 tej ustawy, a nie
kazde pojedyncze dziatanie, stanowigce uzycie znaku towarowego.
Zatem opatrywanie towaru znakiem towarowym, uzywanie go w informacji
handlowej i reklamie, import, eksport, skladowanie w celu oferowania towaréw
opatrzonych znakiem, czy uzywanie znaku w firmie lub nazwie przedsiebiorstwa
stanowi tgcznie jedno naruszenie. W ocenie Sadu, decydujgc sie na uzywanie
okreslonego oznaczenia, przedsiebiorstwo ma ogodlny zamiar wykorzystania go
w zakresie prowadzonej przezen dziatalnosci gospodarczej w funkcjach wtasciwych
znakowi towarowemu. Nalezy zatem uzna¢, ze do naruszenia dochodzi juz w chwili
rozpoczecia uzywania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na ktérym chroniony
jest znak towarowy osoby trzeciej, w odniesieniu do towaréw Ilub ustug
identycznych z tymi, dla ktérych znakowi udzielono ochrony. W konsekwencji Sgd
Okregowy uznat, ze dochodzone przez A. AG roszczenia ulegly przedawnieniu,
uptynety bowiem terminy okreslone w art. 289 p.w.p., to jest trzyletni termin od dnia,
w ktérym uprawniony dowiedziat sie o0 naruszeniu i osobie naruszenia, jak i
piecioletni termin, niezalezny od wiedzy uprawnionego do znaku towarowego o

naruszeniu.

Sad Najwyzszy, przedstawiajgc powiekszonemu skiadowi  Sagdu
Najwyzszego powyzsze zagadnienie prawne, wskazat, ze zgodnie z art. 289 ust.
1 p.w.p. roszczenia z tytutu naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu z uptywem
trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktdorym 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. Przepis art. 289 ust. 1 pw.p.
zawiera jednak dwa rodzaje termindw, a roszczenie uprawnionego przedawnia sie

z uptywem ktéregokolwiek z nich. Pierwszy termin - trzyletni - liczy sie od dnia,
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w ktorym uprawniony dowiedziat sie¢ o0 naruszeniu swego prawa i 0 osobie, ktora
naruszyta przystugujgce mu prawo wytgczne, oddzielnie co do kazdego naruszenia
(a tempore scientiae). Drugi termin ogranicza okres dochodzenia roszczen przez

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

W Swietle tej regulacji nie budzi 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
wynikajgcych z naruszenia praw wilasnosci przemystowej o charakterze
powtarzalnym oraz ciggtym. Sad Najwyzszy w uzasadnieniu zagadnienia prawnego

przedstawit poglady doktryny i orzecznictwa, odnoszgce sie do tego problemu.

Sad Najwyzszy w skiladzie przedstawiajgcym zagadnienie prawne
opowiedziat sie za pogladem, ze w przypadku czynow o charakterze ciggtym
poczatek biegu terminu przedawnienia nalezy liczy¢ oddzielnie co do kazdego
naruszenia. Sad ten wskazat, ze za tym stanowiskiem przemawia
literalna wyktadnia art. 289 wust. 1 pw.p., w ktérym ustawodawca -
w przeciwienstwie do art. 54 Prawa o wynalazczosci, jak i art. 57 Prawa
wynalazczego - uzyt sformutowania "oddzielnie co do kazdego naruszenia" majac
Swiadomos¢, ze naruszenia praw witasnosci przemystowej przybierajg zwykle
postaC dziatan powtarzalnych przez okreslony czas albo jednorazowych aktow,
ktorych skutki trwajg nieprzerwanie przez wiele miesiecy lub lat. Zwrécit uwage,
ze skoro wart. 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 przyjg¢ nalezy, ze wobec wszystkich
naruszen nalezy stosowaé jednolitg metode obliczania terminéw przedawnienia.
Za nieprzekonujgcy uznat argument, ze na przeszkodzie tej koncepcji stoi trudnosc
w wyodrebnieniu poszczegdlnych, pojedynczych aktow naruszenia, skoro na
potrzeby przedawnienia wystarczajgce jest ich zamkniecie w poszczegdlnych
dniach trwania stanu naruszenia. Ponadto, przepisy o przedawnieniu ograniczajgc
zagwarantowang konstytucyjnie ochrone praw podmiotowych, nie powinny byc¢
wyktadane rozszerzajgco. Przemawia to za wyborem takiego wariantu

interpretacyjnego art. 289 ust. 1 p.w.p., ktory w najmniejszym stopniu ogranicza
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skuteczne dochodzenie przez uprawnionego roszczen z uwagi na zastosowanie

instytucji przedawnienia.

W ocenie Sgdu Najwyzszego, stanowisko to wspiera wyktadnia funkcjonalna.
Przeciwny poglad pozostawatby bowiem 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
korzysta¢. Rozwigzanie to trudno zaakceptowac rowniez z tego wzgledu, ze
godzitoby ono w przejrzystos¢ i pewnos¢ obrotu, skoro faktycznie funkcjonowatoby
na rynku wiele podmiotow korzystajgcych z jednego prawa wytgcznego, 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 rowniez
w znacznym zakresie uwzgledni¢ mobilizujgcy i dyscyplinujgcy charakter przepiséw
0 przedawnieniu, ograniczajgc uprawnionemu mozliwos¢ naduzywania prawa
podmiotowego, skoro dochodzenie roszczen jest w tym wypadku ograniczone
okresem trzech lub pieciu lat przed wniesieniem pozwu. Pozwala rowniez
najbardziej optymalnie uwzglednié przepisy prawa unijnego dotyczgce znakdéw
towarowych, z poszanowaniem zasady réwnowaznosci i skutecznosci, przy
zatozeniu mozliwosci kumulatywnego stosowania norm przynaleznych do obu
systeméw prawnych w ramach instytucji dawnosci (art. 101 iart. 54
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity
L.2017.151.1; dalej: rozporzadzenie). Sad Najwyzszy zwrocit jednak uwage takze
na pewng niespojnos¢ tej koncepciji, bowiem akceptacja tego rozwigzania
spowoduje, ze nigdy nie dojdzie do przedawnienia roszczen za okres trzech lub
pieciu lat przed wniesieniem pozwu, co budzi powazne watpliwosci, skoro
pozostaje w sprzecznosci z zasadg przedawnienia roszczehn majgtkowych
oraz funkcjg stabilizujgcg instytucji przedawnienia. Jest to szczegdlnie istotne na
gruncie praw wtasnosci przemystowej, ktére uzywane przez pewien okres czasu
konstytuujg sie i nabierajg wartosci w obrocie gospodarczym, a ustawodawca przez
skrécenie termindbw przedawnienia dgzy do eliminowania niepewnosci obrotu

prawnego. Jedynie czesciowo problem rozwigzuje podjecie obrony przez zarzut



nemo potest venire contra factum proprium (por. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia
9 kwietnia 2008 r.,V CSK 503/07, nie publ. oraz z dnia 14 pazdziernika
2009 r., V CSK 102/09, nie publ.). Nie mozna nie dostrzec, ze ustawodawca,
wprowadzajgc w art. 289 ust. 1 p.w.p. termin piecioletni, chciat stworzy¢ konstrukcje
spdjng i odpowiadajgcg istocie przedawnienia jednoznacznie przesgdzajgc,
ze niezaleznie od uruchomienia terminu a tempore scientiae roszczenie
"w kazdym przypadku" przedawni sie po uptywie pieciu lat (atempore facti).
Przyjecie jednak takiej interpretacji w przypadku zgtoszenia roszczenh o zaniechanie
bezprawnych naruszen w odniesieniu do unijnego znaku towarowego rodzi

watpliwosci w kwestii jej zgodnos$ci 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.).

Podejmujgc przedstawione zagadnienie nalezy zwrocic uwage na

nastepujgce kwestie:

Jak trafnie wskazat Sad Najwyzszy przedstawiajgcy zagadnienie,
w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego utrwalit sie poglad, ze roszczenia niepieniezne
okreslone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (t. j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 286, dalej: p.w.p.), stuzgce do ochrony majgtkowych praw
bezwzglednych (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy) sg bezposrednio
uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego, majg zatem
charakter majatkowy 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., lll CZ 12/07, OSNC 2008, Nr 2, poz. 26,
z dnia 16 lutego 2012r., Il CSK 469/11, nie publ, i z dnia 18 wrzes$nia
2013 r., V CSK 431/12, nie publ.).

Jak wskazano wyzej, zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytutu
naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg

przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktéorym uprawniony dowiedziat sie
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0 naruszeniu swego prawa i o 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,
zgodnie z art. 298 p.w.p., ma zastosowanie rowniez do znakéw towarowych. W
mysl tego unormowania, roszczenia z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy, jezeli sprawca dziatat w dobrej wierze, mogg by¢ dochodzone za okres
rozpoczynajgcy sie po dniu, w ktérym Urzad Patentowy dokonat ogtoszenia o
zgloszeniu zgodnie z art. 146! ust. 1, a w przypadku wczesniejszego
powiadomienia osoby naruszajgcej prawo o dokonanym zgtoszeniu - od daty

powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 stosuje sie odpowiednio.

Poprzednio obowigzujgce regulacje prawne nieco inaczej okreslaty termin
przedawnienia roszczen z zakresu praw wiasnosci przemystowej. | tak - art. 57
ustawy z dnia 31 maja 1962 r. Prawo wynalazcze (Dz.U. z 1962 r., Nr 33, poz. 156)
stanowit, ze roszczenia z powodu naruszenia prawa wytgcznosci do wynalazku
ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczynat sie
od dnia wymagalnosci roszczenia, oddzielnie co do kazdego naruszenia.
Podobnie, w art. 34 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U.
z 1963 r., Nr 14, poz. 73) wskazano, ze roszczenia z powodu naruszenia prawa,
wynikajgcego z rejestracji znaku towarowego, ulegajg przedawnieniu z uptywem
trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia wymagalnosci roszczenia,
oddzielnie co do kazdego naruszenia. Z kolei art. 58 ustawy z 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. z 1993 r., poz. 117 oraz z 1997 r. poz. 554 i 770)
stanowit, Zze roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu
z uptywem trzech lat, takze w stosunkach miedzy jednostkami gospodarki
uspotecznionej. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia wymagalnosci
roszczenia, oddzielnie co do kazdego naruszenia. W roku 1993, wprowadzajgc
tekst jednolity zmieniono ten przepis, nadajgc mu brzmienie ,Roszczenia z powodu
naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech |lat.
Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie o

naruszeniu patentu, oddzielnie co do kazdego naruszenia”.

Zgodnie za$ z art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17), roszczenia z powodu naruszenia prawa
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z rejestracji znaku towarowego ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat, w tym
réwniez w stosunkach miedzy jednostkami gospodarki uspotecznionej. Na kanwie
nieobowigzujgcych dzis przepiséw ustawodawca réznicowat wiec charakter prawa
do wynalazku i znaku towarowego. W przypadku bowiem znakéw towarowych,
tak jak wskazano powyzej, nie odnoszono sie co do kazdego z naruszen, a
wskazywano, ze przedawnienie nastepuje z uptywem lat trzech, pominieto zas

zwrot ,oddzielnie co do kazdego naruszenia”.

Obecnie, co juz zostato wskazane, art. 289 p.w.p. przewiduje dwa rodzaje
terminéw, z ktorych termin trzyletni nalezy liczy¢é oddzielnie co do kazdego
naruszenia, termin 5 letni - zgodnie z brzmieniem ustawy obejmuje ,kazdy rodzaj
przypadkow”. Przepis ma zastosowanie do znakoéw towarowych, nastgpit zatem
powrot do obliczania termindw przedawnienia oddzielnie co do kazdego naruszenia

takze w przypadku tej formy wtasnosci przemystowe;j.

Przedmiotem ochrony w niniejsze] sprawie jest unijny znak towarowy,
zarejestrowany z pierwszenstwem od 1996 r. Jako unijny znak towarowy podlega
w Polsce ochronie od dnia przystgpienia do Unii Europejskiej, to jest od dnia 1 maja
2004 r. Prawo Unii Europejskiej, podobnie jak uprzednio prawo wspodlnotowe, nie
reguluje jednak kwestii przedawnienia roszczeh wynikajgcych z naruszenia
unijnego znaku towarowego, zatem zastosowanie majg unormowania panstw
cztonkowskich. Unijne akty prawne w zasadzie dotyczg kolizji unijnych (poprzednio
wspolnotowych) znakéw towarowych z innymi zarejestrowanymi znakami
towarowymi, nie wykluczajgc stosowania przepiséw krajowych dotyczgcych
nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialnosci cywilnej lub ochrony konkurentow.
W sprawie, w ktérej przedstawiono omawiane zagadnienie prawne, nie chodzi
o kolizje zarejestrowanych znakow towarowych, lecz o odpowiedzialno$c
za naruszenie znaku towarowego, zatem zastosowanie ma wytgcznie prawo
krajowe. W przypadku roszczeh dotyczgcych unijnych znakéw towarowych
chronionych jednolicie na catym terenie Unii Europejskiej w orzecznictwie nie
rozwazano zagadnienia  zwigzanego z  konieczno$cia = uwzglednienia,
ze ograniczenia praw wiasnos$ci 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


https://sip.lex.pl/#/document/67862522?cm=DOCUMENT
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towarowego (Dz. U. L nr 78). Obecnie obowigzujgcym aktem prawa UE jest
Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity
L.2017.151.1).

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 rownowaznosci i skutecznosci (por. wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 13 lutego 2014 r., dotyczgcy wzoréw wspolnotowych,
C 479/12, H.Gautzsch GroBhandel GmbH & Co. KG v Munchener Boulevard Mobel
Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75, pkt 42). W tym zakresie Trybunat
Sprawiedliwosci stoi na stanowisku, Zze sgd krajowy nie moze w ramach
wykonywania prawa wytgcznego przyznanego przez znak towarowy ograniczy¢
tego prawa w sposob pozbawiajgcy jego wiasciciela mozliwosci przeciwstawienia
osobie trzeciej praw wytgcznych przystugujgcych mu z tytutu znaku towarowego
oraz samodzielnego wykonywania tych praw w odniesieniu do towarow
identycznych z tymi nalezgcymi do osoby trzeciej, w sposob wykraczajgcy
poza dopuszczone przez prawo Unii Europejskiej wymienione enumeratywnie
ograniczenia praw wylgcznych (por. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia
19 wrzeénia 2013 r., C - 661/11, Martin Y Paz Diffusion SA v. David Depuydt,
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, EU:C: 2013:577).

Trzeba rowniez podkreslic, ze ustawa Prawo wilasnosci przemystowej
stanowi lex specialis do unormowan kodeksu cywilnego. Zamiarem bowiem
ustawodawcy, w poréwnaniu na przykiad do regulacji wskazanej w art. 442! k.c.,
jest wskazanie terminu krotszego powigzanego z konkretnym zdarzeniem.
Ujecie w art. 289 p.w.p. dwoch terminéw trzyletniego i piecioletniego - a tempore
scientiae i a tempore facti - wytgcza potrzebe oceny zachowania podmiotu
uprawnionego - wtym przypadku do unijnego znaku towarowego - z punktu
widzenia mozliwosci podjecia przez niego dziatania, ktére mogtyby mieé
wptyw na termin przedawnienia. Ponadto, tak sformutowane przepisy powoduja,
ze rozpoczecie biegu piecioletniego terminu przedawnienia jest niezalezne od

Swiadomosci uprawnionego.
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Wyktadnia tego unormowania nie sprawia problemu, jesli mowimy
0 jednorazowym naruszeniu, w postaci na przyktad wyprodukowania jednego lub
kilku elementéw oznaczonych znakiem towarowym. Trudnosci w tym zakresie,
tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym, sprawia sytuacja, w ktérej mamy do
czynienia z dtugoletnim naruszeniem, ktorego skutkiem jest wprowadzanie do
obrotu przedmiotéw oznaczonych znakiem towarowym. W tym Kkontekscie,
zgodnie z stanowiskiem Sgddéw orzekajgcych w sprawie oraz Sgdu Najwyzszego
przedstawiajgcego zagadnienie prawne, wyrozni¢ mozna trzy stanowiska
odnoszgce sie do oceny momentu przedawnienia okreslonego w art. 298 p.w.p.,
traktujgce naruszenie jako czyn ciggly, jako serie identycznych powtarzajgcych
zdarzen dzien po dniu, albo jako jedno naruszenie, rozumiane jako wkroczenie
w sfere praw wytgcznych powoda. Kazde z tych stanowisk znalazto wyraz zaréwno

w orzecznictwie, jak i doktrynie.

Za Sadem Najwyzszym przedstawiajgcym zagadnienie prawne nalezy

wskazac¢ dotychczasowe poglady wyrazane w judykaturze.

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 i art. 57 ustawy z dnia 1 maja
1962 r. - Prawo wynalazcze, postugujgc sie karnoprawng koncepcjg czynu ciggtego
przyjat, ze naruszenie patentu, polegajgce na wytwarzaniu okreslonych
przedmiotow przez dtuzszy 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 hie od
zaistnienia bezprawnego stanu. Stanowisko to, przy doprecyzowaniu, ze dotyczy
to tylko poczatku biegu terminu przedawnienia a tempore facti, potwierdzit
Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., V CSK 370/13 (nie publ.).

Odmienne stanowisko Sad Najwyzszy zajgt w wyroku z dnia 27 kwietnia
2012 r., V CSK 211/11 (nie publ.) uznajgc, ze roszczenia o zaniechanie wynikajgce
z naruszen praw wilasnosci 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


https://sip.lex.pl/#/document/521198234?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16788724?unitId=art(54)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785392?unitId=art(57)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521585030?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521308312?cm=DOCUMENT
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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.
Roéwniez 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 korzysci z tytutu naruszenia prawa wiasnosci przemystowej
polegajgcego na wytwarzaniu okreslonych produktow przez dtuzszy okres, Zze 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, ktéra je naruszyta. Stwierdzit, ze taka wykiadnia najpetniej
uwzglednia funkcje i cel art. 289 ust. 1 p.w.p., z jednej strony nie pozwalajgc na to
by uprawniony zwlekat z wytoczeniem powodztwa, 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 o0 pierwszym naruszeniu i osobie sprawcy.
Sad Najwyzszy nie rozwazat jednak problemu poczatku biegu terminu
przedawnienia w kontekscie uptywu terminu piecioletniego. Podobne stanowisko
Sad Najwyzszy zajgt w wyroku z dnia 10 marca 2017 r., lll CSK 171/16 (nie publ.)
na gruncie art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) przyjmujgc, ze przypisane
pozwanemu czyny na potrzeby przedawnienia nie mogg by¢ traktowane jako ciggte,
lecz jako powtarzajgce sie, odmienny poglad zmierzatby bowiem do zawezenia

przystugujgcej uprawnionemu do prawa wtasnosci przemystowej ochrony.

Utrzymujgca sie w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego niejednolitos¢ oraz
réznorodnos¢ pogladow doktryny, przektada sie na praktyke sgdéw powszechnych.
W orzecznictwie tych sgadow dominuje poglad, ze przedawnienie roszczen
0 naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna sie od dnia,
w ktorym powstaty okre$lone w art. 289 p.w.p. przestanki i konczy sie odpowiednio
z uptywem trzech lub pieciu lat, bez wzgledu na dtugo$¢ trwania stanu naruszenia,

a nawet pomimo trwania tego stanu (por. m.in. wyrok Sadu Apelacyjnego


https://sip.lex.pl/#/document/521620310?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16897929?unitId=art(289)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522335136?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16795259?unitId=art(20)&cm=DOCUMENT
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w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2010 r., | ACa 1270/ 09, OSA 2010, Nr 4, poz. 32
oraz niepublikowane wyroki Sgdu Apelacyjnego z dnia 17 maja 2012r., | 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, ze roszczenia wynikajgce
z naruszen prawa wilasnosci 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.,, I ACa 562/10, nie publ. oraz wyrok Sagdu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 r., VII Ca 899/17, nie publ.).
Czes¢ orzecznictwa uznaje, ze w stosunku do roszczen o zaniechanie poczatek
biegu terminu przedawnienia liczy sie zgodnie z regutg wyrazong w art. 120 § 2 k.c.
(por. m.in. wyrok Sgdu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 26 lutego 2004 r., | ACa
4/04, OSA Nr 11, poz. 40).

W doktrynie rowniez prezentowane sg niejednolite poglady odnoszgce sie do
poczatku biegu przedawnienia roszczen wynikajgcych z naruszenia prawa do

znaku towarowego.

Wyrazony zostat poglad o zasadnosci traktowania wytwarzania okreslonych
przedmiotow przez diuzszy okres jako jednego naruszenia o charakterze ciggtym.
Wskazano, ze w takim wypadku bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia ustania
stanu ciggtego stanowigcego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu
bezprawnego. Ten poglad spotkat sie w doktrynie z krytykg, w ktérej podnoszono,
ze taka wykfadnia prowadzi¢ moze do naruszenia zasad ogolnych, w tym zasad
wspotzycia spotecznego. Niweczy ponadto sens przedawnienia, skoro w ogole

moze nie doj$¢ do przedawnienia, dopoki stan naruszenia trwa.

Szeroko w doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z ktorym
w przypadku naruszen ciggtych, powtarzalnych, nalezy liczy¢ termin przedawnienia
oddzielnie co do kazdego kolejnego dnia naruszenia. Wsrod wielu argumentow
wskazywano, ze przyjecie takiego stanowiska powoduje, ze racjonalizuje sie okres
w ktérym mozna skutecznie dochodzi¢ roszczen, dostosowujgc go do trwania
stanu naruszenia. Roszczenie o zaniechanie bezprawnych dziatan wynikajgce

z naruszenia o charakterze ciggtym nie przedawni sie z uptywem trzech lat od


https://sip.lex.pl/#/document/521311497?cm=DOCUMENT
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https://sip.lex.pl/#/document/521408636?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(120)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520200663?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520200663?cm=DOCUMENT

15

powziecia wiedzy przez uprawnionego czy pieciu lat liczonych od pierwszego dnia
naruszenia. Okresy te biegng osobno w stosunku do kazdego kolejnego dnia
naruszenia. Dopoki zatem trwa naruszenie, uprawniony moze podjg¢ dziatania
prawne, a naruszyciel nie moze czuc sie bezkarny. W ten sposob uprawniony moze
korzysta¢ z realnej ochrony przystugujgcego mu prawa, udzielanej na okreslony
czas, bez obawy przedwczesnego przedawnienia. Z drugiej strony, funkcja
przedawnienia zostaje zachowana, poniewaz roszczenie, a Ww zasadzie
poszczegolne roszczenia przedawniajg sie z uptywem wskazanych ustawowo
terminéw. Sprawia to, ze uprawniony musi by¢ aktywny w ochronie przystugujgcego
mu prawa wytgcznego i nie moze czekal¢ z wytoczeniem powddztwa do
zakonczenia stanu naruszenia, co z kolei daje naruszycielowi gwarancje pewnosci
jego sytuacji prawnej po uptywie terminu przedawnienia, ktory nie jest odtozony

w czasie do zakohczenia trwania danego czynu ujmowanego jako catos¢.

Takze ten poglad spotkat sie z krytyczng oceng. Zwrécono uwage, ze
stanowisko to zostato uksztattowane na podstawie nieobowigzujgcych juz
przepisow, ktore wprost wskazywaty na taki sposéb obliczania termindéw

przedawnienia.

Kolejny poglad przedstawiany w doktrynie tgczy poczatek biegu terminu
przedawnienia z faktem wkroczenia naruszyciela w sfere praw wylgcznych
uprawnionego ze znaku towarowego. Poglad ten uzasadniany jest literalng
wyktadnig art. 289 p.w.p. i uzyciem w przepisie stow ,jednakze w kazdym
przypadku roszczenie przedawnia sie z uptywem pieciu lat od dnia, w ktérym
nastgpito naruszenie patentu”, co oznacza, ze termin przedawnienia nalezy liczy¢
,0d dnia”, zatem ,naruszenie nastepuje juz w momencie, gdy osoba trzecia
wkracza w zastrzezong na rzecz uprawnionego sfere wylgcznosci.
Dalsze jego dziatania powodujg jedynie, ze stan ten nie ustaje, ale trwa,
co jednakze nie ma wptywu na bieg terminu przedawnienia”. Wobec tego,
wyktadnia literalna tego unormowania wskazuje, ze przedawnienie rozpoczyna swoj
bieg w pierwszym dniu okresu, ktory traktuje sie jako okres naruszenia, czyli w dniu,

w ktérym powstaty okreslone w art. 289 p.w.p. przestanki.
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W doktrynie pojawito sie takze stanowisko roznicujgce poczatek biegu
terminu przedawnienia w zaleznosci od rodzaju dochodzonego roszczenia i jego
wymagalnosci. | tak - bieg terminu przedawnienia rozpoczyna sie dla roszczenia
0 zaniechanie naruszenia i usuniecie jego skutkédw od dnia wkroczenia w sfere
prawnej wytgcznosci, dla roszczenia odszkodowawczego - od dnia wyrzgdzenia
szkody, a dla roszczenia o wydanie utraconych korzysci - od dnia bezpodstawnego
wzbogacenia. Wskazano takze, ze dla roszczeh o zaniechanie niedozwolonych
dziatan i usuniecia ich skutkow termin ten nalezy liczy¢ od dnia, w ktorym spetnity
sie przestanki okreslone w art. 289 p.w.p., to jest od dnia, w ktérym uprawniony
dowiedziat sie o powstaniu stanu naruszajgcego jego interes oraz o osobie
odpowiedzialnej, a dla roszczenh o odszkodowanie i wydanie bezpodstawnie
uzyskanych korzysci - termin ten biegnie oddzielnie co do kazdego naruszenia,

a wiec w kazdym kolejnym dniu.

Odnoszgc sie do przedstawionych pogladow judykatury i doktryny, Sad
Najwyzszy w powiekszonym sktadzie nie podziela stanowiska utozsamiajgcego
poczatek biegu terminu przedawnienia, w przypadku trwatego stanu naruszenia,
z dniem ustania tego stanu. Przyjecie tego stanowiska oznacza, ze w ogole moze
nie dojs¢ do przedawnienia roszczenia, jezeli naruszyciel nie zaprzestanie swojego
dziatania. Taki poglgd nadmiernie faworyzuje uprawnionego ze znaku, ktéry nie
podejmuje dziatan w obronie swojego prawa, tolerujgc nawet wieloletnie jego
naruszanie, albo nie wykazujgc zainteresowania tym, czy inny podmiot wkracza
w sfere jego uprawnien. Na wstepie wskazano, ze roszczenia o ochrone znakoéw
towarowych majg charakter majgtkowy, zatem ulegajg przedawnieniu. Nie mozna
zatem uznaé, ze w obrocie funkcjonujg roszczenia majgtkowe o nieokreslonym
okresie przedawnienia. Niezaleznie od tego, przyjecie takiego stanowiska godzi

réwniez w pewnosc¢ obrotu gospodarczego.

Wiele argumentéw przemawia za trafnoscig oceny, ze bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna sie w dniu pierwszego wkroczenia w sfere wytgcznych
praw uprawnionego ze znaku. Wytgcznos¢ prawa uzywania znaku towarowego nie
oznacza braku mozliwosci jego utraty, zatem w interesie uprawnionego lezy
dbato$¢ o jego ochrone, a wieloletnie tolerowanie jego naruszania, albo nawet brak

wiedzy o takim fakcie swiadczy wtasnie o braku dbatosci. Okres trzyletni, a tym
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bardziej piecioletni pozwala na ustalenie naruszenia i zapobiega zwiekszeniu skali
naruszenia, a tym samym nieuzasadnionemu zwigkszania kwoty rekompensaty,
wprowadza stabilno$¢ i pewnos¢ prawa. Argument o trudnosci ustalenia faktu
naruszenia traci zas na znaczeniu, zwitaszcza gdy podmiot naruszajgcy prowadzi
legalng dziatalnos¢ gospodarczg, reklamuje swoje ustugi i jest znany na
relewantnym rynku. Uprawniony z unijnego znaku towarowego powinien tez byc
Swiadomy ograniczen skutkow takiego znaku, okreslonych w art. 14 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
(L.2017.154/1). Zgodnie z tym przepisem, wiasciciel unijnego znaku towarowego
nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym
takiego znaku m.in. ,do celéw wskazania lub odniesienia sie do towardw i ustug
jako towarow lub ustug wiasciciela danego znaku towarowego, w szczegdlnosci
w przypadku, gdy uzycie tego znaku jest niezbedne do wskazania przeznaczenia
towarow lub ustug, w szczegolnosci jako akcesoriow lub czesci zamiennych”.
Identyczne brzmienie zawieraty poprzednie akty unijne i wspolnotowe. Nie kazde
zatem uzywanie cudzego znaku towarowego stanowi naruszenie, zwiaszcza
gdy pozwany prowadzi legalng dziatalnos¢. Tym bardziej podjecie stosownych
dziatah dla wyjasnienia, czy uzywanie takiego znaku jest dozwolone, czy stanowi
naruszenie, powinno nastgpi¢ w mozliwym do przewidzenia terminie. Z drugigj
jednak strony, nalezy wzig¢ pod uwage to, ze przyjecie jako poczatkowego terminu
biegu przedawnienia nadmiernie faworyzuje naruszyciela, ktory moze bez
przeszkdd prowadzi¢ dalszg dziatalnos¢, naruszajgc bezkarnie prawa wiasciciela
znaku, jezeli uptyngt termin trzyletni od dna ustalenia tego faktu i osoby
odpowiedzialnej, badz - niezaleznie od tego ustalenia - gdy uptynat piecioletni
termin od dnia, w ktérym doszio do naruszenia po raz pierwszy. Taka koncepcja
jest réwnie trudna do zaakceptowania, jak utozsamienie poczatkowego dnia biegu

przedawnienia z dniem, w ktérym stan naruszenia ustat.

W ocenie Sgdu Najwyzszego zasadne jest przyjecie stanowiska posredniego,
zgodnie z ktérym trwajgcy diuzszy czas stan naruszenia nalezy traktowac jako
sekwencje oddzielnych naruszen powtarzajgcych sie w kazdym kolejnym dniu,
niezaleznie od tego, na czym naruszenie polega. Bez wzgledu bowiem, czy chodzi

o wprowadzenie w danym dniu produktu opatrzonego chronionym znakiem do
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obrotu, czy umieszczenie znaku w katalogu ofertowym, czy o inng postaé
naruszenia, wszystkie sktadajg sie na jeden powtarzalny czyn, jakim jest
naruszenie prawa do znaku i tworzg stan, w ktoérym naruszenie nastepuje
oddzielnie w kazdym kolejnym dniu. Tylko przy tej koncepcji mozliwe jest
zrownowazenie interesow uprawnionego i naruszyciela. Umozliwia to ochrone
praw wtasciciela znaku, chronigc jednoczesnie naruszajgcego, niejednokrotnie
dziatajgcego w dobrej wierze, przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty,
a jednoczesnie przeciwdziata sytuacji, w ktérej dochodzi do =zalegalizowania
dalszych naruszen w przyszitosci. Jako ilustracje takiego kierunku wyktadni mozna
wskazac¢ sytuacje matego nierozpoznawalnego podmiotu, ktory swiadczy ustugi lub
dostarcza towary wagskiemu gronu bez zbytniego afiszowania sie, wykorzystujgc
cudzy znak towarowy. Gdyby uznaé, ze naruszenie prawa do znaku nastgpito po
wkroczeniu po raz pierwszy w sfere cudzych praw wytgcznych, to dziatalnos¢
takiego podmiotu zostataby zalegalizowana po pieciu latach naruszen wobec
niezauwazalnej obecnosci na rynku i nastepnie mégtby juz swobodnie rozszerzac
dziatalnosé, wykorzystujgc ten znak. Do takich konsekwencji prowadzi uznanie
naruszenia jako czynu ciggtego, liczonego od poczatku takiej dziatalnoSci.
Pojecie czynu ciggtego, jako wiasciwe dla siatki pojeciowej prawa karnego, nie
moze by¢ bez zastrzezen przenoszone na grunt prawa cywilnego. Trafne jest wiec
odstgpienie od postugiwania sie pojeciem ciggtego naruszenia, a zastosowanie
pojecia powtarzalnych naruszen i liczenie biegu drugiego okres$lonego w art. 289
p.w.p. terminu przedawnienia (atempore facti) od dnia, w ktorym nastgpito
konkretne powtarzalne naruszenie - zatem przez okres pieciu lat wstecz od zgtoszenia
roszczenia. Ustawodawca postuzyt sie zwrotem ,od dnia, w ktérym nastgpito
naruszenie”. Kluczowe jest stowo nastgpi¢, ktére nalezy ttumaczy¢ m.in. jako ,pojawic
sie, wydarzyc sie po czyms$ innym, doj$¢ do skutku, zdarzy¢ sie” (zob. Stownik jezyka
polskiego. PWN wersja elektroniczna). Skoro naruszenie doszto do skutku,
to dotyczy kazdej czynnosci, bez wzgledu na jej rodzaj, ktéra w dniu jej dokonania
wkracza w sfere praw wytgcznych uprawnionego. W sytuacji trwatego naruszenia
te czynnosci powtarzajg sie w kolejnych dniach, umozliwiajgc ich zidentyfikowanie,
a tym samym umozliwiajgc ustalenie piecioletniego okresu, poza ktérym

dochodzenie roszczenia o ich zaniechanie nie jest juz mozliwe.
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Warto zwroéci¢c uwage, ze z art. 298 p.w.p. wyraznie wynika okresowosc¢
rozliczania naruszen, a w art. 289 p.w.p. jest jednoznacznie mowa o kazdym
naruszeniu, a zatem istnieje dostrzezona przez ustawodawce mozliwosc¢
indywidualizowania powtarzalnych naruszen. Rozwigzanie to podobne jest do
ochrony roszczen odsetkowych, w ktérych termin przedawnienia obejmuje kazdy
kolejny dzien w ciggu obejmujgcym okres, w ktérym wymagalna wierzytelnos¢ nie

jest realizowana.

Przyjecie takiej koncepcji pozwala tez na unikniecie ryzyka,
ze omawiane roszczenie nigdy sie nie przedawni, skoro przedawnienie

obejmie okres wykraczajgcy poza pigcioletni termin okreslony w art. 289 p.w.p.

Z tych wzgledow Sad Najwyzszy orzekta jak w sentencji.



