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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 lipca 2024 r.
Sad Najwyzszy w Izbie Cywilnej w sktadzie:

Pierwszy Prezes SN Matgorzata Manowska (przewodniczacy)
SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca)
SSN Ewa Stefanska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 25 lipca 2024 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej M.R., A.R. i P.R.

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Krakowie

z 19 kwietnia 2021 r., | AGa 261/19,

w sprawie z powodztwa Y. spotki komandytowo-akcyjnej w B. i B. spofki z
ograniczong odpowiedzialnoscig w K.

przeciwko M.R., A.R.iP.R.

o ochrone znakow towarowych oraz zakazanie czyndw nieuczciwej konkurenciji,

1. oddala skarge kasacyjna,

2. zasadza solidarnie od M.R., A.R. i P.R. na rzecz Y. spoéiki
komandytowo-akcyjnej w B. oraz na rzecz B. spélki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w K. po 2700 z} zwrotu kosztéw postepowania

kasacyjnego.

(E.M.)

Marcin Krajewski Matgorzata Manowska Ewa Stefanska
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UZASADNIENIE

Wyrokiem z 19 kwietnia 2021 r. Sgd Apelacyjny w Krakowie oddalit apelacje
pozwanych od wyroku Sgdu Okregowego w Krakowie z 14 sierpnia 2019 r., ktérym
nakazano pozwanym M. R., A. R.iP. R.:

a/ zaniechania korzystania z oznaczen, ktore zawierajg element stowny R. iw

ktérym:

— stowo R. wystepuje w towarzystwie mniej niz 3 dodatkowych elementow

stownych lub,

— stowo R. jest pierwszym elementem stownym od lewej strony oznaczenia
lub,

— stowo R. jest przedstawione czcionkg réwnej wielkosci lub wiekszg niz

pozostate elementy stowne lub,

— stowo R. przedstawione jest jasng czcionkg na ciemnym tle, w tym

w szczegolnosci na tle granatowym lub czarnym lub bordowym,

b/ zaniechania korzystania z oznaczenia zarejestrowanego w Urzedzie
Patentowym RP jako znak towarowy nr [...], polegajgcego na naktadaniu oznaczenia
na produkty nalezgce do kategorii obuwie i galanteria skorzana oraz odziez,
uzywaniu go w reklamie prowadzonej w jakiejkolwiek formie, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, imporcie lub eksporcie towaréw nalezgcych do kategorii
obuwie i galanteria skérzana oraz odziez z takim oznaczeniem i prowadzeniu
dziatalnosci handlowej zwigzanej ze sprzedazg produktow ww. kategorii
z wykorzystaniem takiego oznaczenia dla oznaczania towarow lub miejsc ich
sprzedazy, w tym w szczegolnosci sklepow detalicznych pod szyldem zawierajgcym

to oznaczenie;

c/ zaniechania korzystania z oznaczenia zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem [...], polegajgcego na naktadaniu
oznaczenia na produkty nalezgce do kategorii obuwie i galanteria skorzana oraz
odziez, uzywaniu go w reklamie prowadzonej w jakiejkolwiek formie, oferowaniu,

wprowadzaniu do obrotu, imporcie lub eksporcie towaréw nalezgcych do kategorii
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obuwie i galanteria skérzana oraz odziez z takim oznaczeniem i prowadzeniu
dziatalnosci handlowej zwigzanej ze sprzedazg produktow
ww. kategorii z wykorzystaniem takiego oznaczenia dla oznaczania towardw lub
miejsc ich sprzedazy, w tym w szczegolnosci sklepéw detalicznych pod szyldem

zawierajgcym to oznaczenie.

Podstawg rozstrzygniecia byly nastepujgce ustalenia Sgdu Okregowego,

uzupetnione i skorygowane przez Sad Apelacyjny:

M. R. od 1992 r. prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg F.P.H. ,R.” M.
R.. Prowadzona przez niego dziatalnosc jest powszechnie identyfikowana w obrocie

jako ,R.”. Od kwietnia 2004 r. postuguje sie domeng internetowg [...]
P. R., réwniez od 1992 r., prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,R.”

A. R. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg od 2011 r. i razem z P. R. tworzg

spoétke cywilng. P. i A. R. sg rowniez matzenstwem. M. R. i P. R. sg braémi.

Dziatalnos¢ gospodarcza powodowych spétek jest kontynuacjg dziatalnosci
prowadzonej uprzednio przez S. R., prezesa zarzgdu ,R.” sp. z 0.0. S. R. rozpoczat
wywarzanie obuwia 1 marca 1964 roku pod firmg ,R.”. Z uptywem czasu w
zmieniajgcych sie warunkach spoteczno-politycznych nastgpit gwattowny rozwoj
prowadzonej przez niego dziatalnosci. Jeszcze przed 1990 r. produkowane przez

niego obuwie dostepne byto w catej [..], a takze na [...] i [...].

Powodowa spotka Y. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig S.K.A. w B.
(dalej ,pierwszy powdd”) powstata z przeksztatcenia Y. sp. z 0.0. wK., ktéra
poprzednio dziatata pod firmg ,R.” sp. z o0.0. Spdtka ta zajmuje sie gtownie

wytwarzaniem obuwia.

Powodowa spétka ,B.” sp. z 0.0. w K. (dalej: ,drugi powodd”) jest spbtkg-corkg
pierwszego powoda. W toku postepowania ,B.” sp. z 0.0. przejeta trzeciego powoda
w sprawie, tj. V. sp. z 0.0. w K., ktora rowniez byta spoétkg-cérkg ,R.” sp. z 0.0. ,B.”
sp. z 0.0. zajmuje sie prowadzeniem sklepow pod szyldem R., w ktoérych
sprzedawane sg produkty wytwarzane m.in. przez pierwszego powoda. V. sp. z 0.0.
zajmowata sie zarzgdzaniem prawami wiasnosci intelektualnej zwigzanymi z markag

R., wtym w szczegolnosci byta podmiotem uprawnionym do praw ochronnych na
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znaki towarowe zawierajgce element R.. ,R.” sp. z 0.0. oraz ,B.” sp. z 0.0. korzystaty
ze znakow towarowych zawierajgcych element R. za zgodg V. sp. z 0.0. Oprocz
obuwia powodowie oferujg takze galanterie skorzang, m.in. torebki damskie, torby

meskie, plecaki i portfele, ktére majg istotny udziat w sprzedazy.

Drugiemu powodowi przystugujg prawa ochronne na szereg znakow

towarowych, m.in. na:

1) stowno-graficzny znak towarowy R. zarejestrowany w Urzedzie
Patentowym RP pod numerem [..] z pierwszehstwem zgtoszenia od 30 czerwca 1999

r.;

2) stowno-graficzny znak towarowy R. zarejestrowany w Urzedzie
Patentowym RP pod numerem R.187288 z pierwszenstwem zgtoszenia od 27

sierpnia 2004 r.;

3) stowno-graficzny znak towarowy R. zarejestrowany w Urzedzie
Patentowym RP pod numerem [...] z pierwszenstwem zgtoszenia od 27 sierpnia 2004

r.;

4) stowno-graficzny znak towarowy R.1 zarejestrowany w Urzedzie
Patentowym RP pod numerem [..] z pierwszenstwem zgtoszenia od 26 listopada
2009 r., ktory ,jest kontynuacjg” znaku R.1 z 1992 r. zarejestrowanego narzecz S. T.

w Urzedzie Patentowym RP z pierwszenstwem od 21 lutego 1992 r.

Powodowie od maja 1999 r. wykorzystujg oznaczenie R. w nazwach domen
internetowych (m.in. [...], [...]1, [...]2). Powodowie wykorzystujg Internet nie tylko do

prezentacji swojej oferty, ale réwniez jako kanat sprzedazy.

Pozwany M. R. zarejestrowat na swojg rzecz w Urzedzie Patentowym RP
stowno-graficzny znak towarowy R. pod numerem [..] z pierwszenstwem zgtoszenia
od 28 pazdziernika 1999 r. Znak ten stat sie znakiem wspdlnym wszystkich
pozwanych. O zarejestrowaniu znaku powodowie dowiedzieli sie z pisma Urzedu

Patentowego RP w 2007 r.

Na rzecz wszystkich pozwanych zostat réwniez zarejestrowany pod numerem
[..] w Urzedzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnetrznego wspolny stowno-

graficzny znak towarowy ,R.”.
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Decyzjg z 11 czerwca 2019 r. Urzad Patentowy orzekt o uniewaznieniu prawa
ochronnego na znak towarowy pozwanych R. numer [...] Wyrokiem z 22 grudnia 2020
r. Wojewoddzki Sgd Administracyjny w Warszawie uchylit wymieniong decyzje. W
uzasadnieniu Sad podzielit stanowisko co do podobienstwa towaréw oznaczonych
znakiem drugiego powoda nr R.142404 oraz znakiem R.146583, jak i podobienstwa
samych znakéw. Uchylenie decyzji nastgpito ze wzgledu na art. 165 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (dalej: ,p.w.p.”),
zgodnie z ktérym z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna
wystgpi¢ z powodu Kkolizji z wczesniejszym znakiem badz naruszenia praw
osobistych lub majgtkowych wnioskodawcy, jezeli przez okres pieciu kolejnych lat
uzywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, bedgc Swiadomym jego uzywania,

nie sprzeciwiat sie temu.

Najbardziej charakterystycznym i wyrdzniajgcym elementem kazdego
z wymienionych znakéw towarowych jest element stowny R.. Znaki pozwanych, tak
jak powoddw, wykorzystujg dwa kolory i jasny napis na ciemnym tle, przedstawiony
z wykorzystaniem podobnej czcionki. Znaki pozwanych sg wariantami znaku strony
powodowej, zmodyfikowanymi na potrzeby  odmiennej dziatalnosci,

tzn. sprzedazy odziezy.

Pozwani rozpoczeli dziatalnos¢ gospodarczga w sklepach pod logo R.
w2011r., tworzgc nastepnie sieC placowek handlowych w sklepach
wielkopowierzchniowych. Powodowie powzieli o tym informacje w 2011 r. lub kilka
miesiecy wczesniej i w 2011 r. wystali pismo sprzeciwiajgce sie uzywaniu przez

pozwanych wskazanego oznaczenia.

W okresie marzec-kwiecien 2014 r. na F. powstata oficjalna strona R., za
pomocg ktérej promowane sg produkty pozwanych. Swojg oferte pozwani rozszerzyli
takze o torebki. Pozwani A. i P. R. dla oznaczenia swoich produktow, zaréowno w
Internecie, jak rowniez na metkach dotgczonych do produktow, postugujg sie stowem
R., ktére jest najbardziej widocznym elementem uzywanego oznaczenia R.2.
Pozwani prowadzg sklep internetowy pod adresami [...]4 oraz [...]5. Wyglad strony

internetowej pozwanych zblizyt sie do wygladu strony [...]1.
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Powodowie przez wiele lat tolerowali znaki towarowe pozwanych, w tym znak
R. nr[..]. W 2007 roku Urzad Patentowy informowat powodow o firmie pozwanych,
jednak powodowie nie dostrzegali zagrozenia, z jakim wigze sie ,kanibalizm” marki
poprzez umieszczenie loga nad sklepem. Nie widzieli takich sklepéw na rynku i stad
nie podejmowali interwencji. Dopoki firma pozwanych prowadzita dziatalno$¢ w
mniejszym wymiarze, byta akceptowana tgcznie ze znakiem R., ktérego uzywata.
Pozwani prowadzag dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie projektowania, produkcji i
sprzedazy szeroko pojetej odziezy oraz sprzedazy innych asortymentow
powigzanych z odziezg. Pozwani nigdy nie produkowali i nie wprowadzali do obrotu
obuwia ani galanterii skérzanej oznaczanej znakiem R. na towarze. Od 2014 r.

pozwani zaczeli otwiera¢ wtasne sklepy, uzywajgc do oznaczenia nazwy R. lub R.1.

Jeden z przedsiebiorcow, ktory handluje produktami odziezowymi pozwanych,
omytkowo umiescit szyld sklepu z napisem R. zblizonym do oznaczenia stosowanego
przez powoddéw. Po otrzymaniu listu ostrzegawczego z kancelarii P. szyld zostat

zmieniony.

Uznajgc czesciowo zasadnos¢ roszczeh powodoéw, Sad pierwszej instanci
uznat, ze stowno-graficzne znaki towarowe drugiego z powodow nr [...], R. [..] oraz [...]
majg charakter znakéw renomowanych. Towary powoddw sg znane i rozpoznawane
nie tylko na polskim rynku a ich wysoka jakos¢ i renoma gwarantuje konsumentom
najwyzszy poziom satysfakcji. Renoma znakéw powodow zostata wypracowana w
wyniku wysokich naktadow organizacyjnych i finansowych poniesionych przez niego

w ciggu kilkudziesieciu lat obecnosci na rynku.

W ocenie Sgdu Okregowego w sprawie doszto do naruszenia zaréwno prawa
do znaku zwyktego, jak i znaku renomowanego — spetnione zostaty przestanki
ochrony takich znakéw wyrazone w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Znakowi nr [...] stuzy
pierwszenstwo wczesniejsze w stosunku do wszelkich znakéw pozwanych. Znak
towarowy powoddéw nalezy réwniez uznaC¢ za znak powszechnie znany. Znaki
powoddéw i pozwanych sg w oczywisty sposOb podobne, gdyz we wszystkich
wystepuje ten sam element odrézniajgcy w postaci stowa R.. Spetniona jest réwniez
przestanka w postaci niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd odbiorcéw, a pomytki

w tej mierze rzeczywiscie wystepujg, czego nie kwestionowali pozwani. Korzystajgc
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Zz oznaczen zawierajgcych stowo R. pozwani czerpig nienalezng korzys¢ z renomy

wczesniejszego znaku.

Sad Okregowy uznat roszczenie za zasadne réwniez w $wietle ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Poniewaz to powodowie
jako pierwsi zarejestrowali firme z uzyciem stowa R., oznaczanie tak samo
pozwanych moze sugerowac istnienie powigzan handlowych i wprowadzaé¢ w btad
potencjalnych klientéw. Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.z.nk., jezeli oznaczenie
przedsiebiorstwa nazwiskiem przedsiebiorcy moze wprowadzi¢ klientéw w btad co
do tozsamosci z innym przedsiebiorstwem, ktore wczesniej uzywato podobnego
oznaczenia, przedsiebiorca powinien podjgé srodki majgce na celu usuniecie
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd osob trzecich. Dziatania pozwanych godzg

w dobre obyczaje w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. oraz naruszajg art. 10 u.z.n.k.

Rozpoznajgc apelacje od rozstrzygniecia Sgdu Okregowego, Sad Apelacyjny
w pierwszej kolejnodci uznat za niezasadny zarzut niewazno$ci postepowania
w zwigzku z niedoreczeniem pozwanym jednego z zatgcznikow do pisma
procesowego powoddéw z 31 marca 2016 r. Dla skutecznosci tego zarzutu konieczne
byto podniesienie zastrzezenia z art. 162 k.p.c., co nie nastgpito, a ponadto zatgcznik
ten zawierat jedynie informacje o obrotach i zyskach powodowych spdtek
dostarczone w kontekscie sprawdzenia wartosci przedmiotu sporu, co nie miato

zwigzku z meritum sprawy.

Sad Apelacyjny nie uznat za zasadne zawieszenia postepowania do czasu
wydania decyzji w sprawach przed Urzedem Patentowym RP, powotujgc sie na
fakultatywny charakter zawieszenia na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Wydanie

decyzji administracyjnej nie jest konieczne dla rozstrzygniecia sprawy.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego w sprawie nie doszto do przewidzianej w art.
165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. sytuacji Swiadomego tolerowania przez powoddéw uzywania
przez pozwanych kwestionowanego znaku towarowego przez kolejnych piec lat.
Poniewaz powodowie dowiedzieli sie o zarejestrowanym znaku towarowym
w 2007 r., a swoj sprzeciw wyraziliw 2011 r., to okres piecioletni nie uptynat. Ponadto,
czym innym jest uzyskanie informacji o zarejestrowaniu znaku, a czym innym

o faktycznym uzywaniu tego znaku w obrocie gospodarczym.
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Sad drugiej instancji podzielit stanowisko co do podobienstwa znakéw oraz
mozliwosci wprowadzenia w btad co do pochodzenia towarow. W ocenie Sadu odziez
i obuwie sg towarami nalezgcymi do tego samego szerzej rozumianego rynku
ubioréw. Artykut 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie wymaga, aby towary byly identyczne, lecz
wystarcza ich podobienstwo. Wskazany przepis jest wystarczajgcy dla
uwzglednienia powddztwa, w zwigzku z czym bez znaczenia dla rozstrzygniecia byta

kwestia, czy znaki powoddéw miaty charakter znakoéw renomowanych.

Za bezzasadne zostaty rowniez uznane zarzuty naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Sad Apelacyjny podzielit stanowisko, ze uzywanie znakéw przez pozwanych moze
im przynies¢ nienalezng korzysc¢, a dziatanie pozwanych ma charakter pasozytnictwa
na renomie znakéw powodéw. Dziatanie pozwanych wypetnia rowniez przestanki

przewidziane w art. 10 u.z.n.k.

Pozwani zaskarzyli wyrok Sadu Apelacyjnego w cato$ci, podnoszgc zarzuty

naruszenia nastepujgcych przepisow postepowania:

1) art. 391 § 1 w zw. z art. 4793 § 1 i 3 k.p.c. przez uznanie, ze powodowie mogli
skutecznie zastrzec poufnos¢ zatgcznika nr 3 do pisma procesowego z 31 marca
2016 r.;

2) art. 9§ 1w zw. z art. 479% § 1 i 3 k.p.c. przez uznanie, ze powodowie mogli
skutecznie zastrzec poufnos¢ zatgcznika nr 3 do pisma procesowego z 31 marca
2016 r.;

3) art. 391 §1wzw. art. 162§ 1i2wzw. zart. 4793 § 1i 3w zw. z art. 47922 § 1
iwzw. z art. 9 § 1 k.p.c. przez przyjecie, ze pozwani powinni zwrdci¢ uwage Sgdowi
pierwszej instancji na uchybienie w postaci bezpodstawnego zastrzezenia poufnosci

zatgcznika nr 3 do pisma procesowego z 31 marca 2016 r.;

4) art. 391 wzw. z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez niezawieszenie postepowania do
czasu rozstrzygniecia przez Naczelny Sgd Administracyjny w Warszawie skargi
kasacyjnej od wyroku Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z 22
grudnia 2020 r.;
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5) art. 321 § 1w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 5 u.z.n.k. oraz art. 432 § 1 k.c.
w zw. z art. 43* k.c. przez orzeczenie ponad zadanie polegajgce na zakazaniu

pozwanej korzystania z jej firmy.

W skardze kasacyjnej pozwani podniesli rowniez zarzut naruszenia

nastepujgcych przepisdow prawa materialnego:

1) art. 296 ust. 3 w zw. z art. 165 ust. 3 pkt 3 p.w.p. w zw. z art. 6 k.c. w zw. z art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez ich niezastosowanie w sprawie i udzielenie ochrony
znakowi powoda nr [..] jako znakowi renomowanemu, podczas gdy w sprawie nie
wykazano, aby znak ten cieszyt sie renomg w chwili zgtoszenia znaku pozwanych nr
[...];

2) art. 296 ust. 31 w zw. z art. 165 ust. 3 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.p. w zw. z art. 132* ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez ich niezastosowanie w sprawie
i udzielenie ochrony znakowi powoda nr [..], ktory w chwili zgtoszenia znaku
pozwanych nr [..] nie nabrat jeszcze wystarczajgco odrozniajgcego charakteru, aby

istniato ryzyko wprowadzenia w btgd odbiorcéw;

3) art. 296 ust. 3' p.w.p. w zw. z art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. przez ich niezastosowanie
W sprawie i uznanie, ze powodowie sprzeciwili sie uzywaniu pozniej
zarejestrowanego znaku w terminie krétszym niz 5 lat od powziecia wiadomosci

0 zarejestrowania tego znaku;

4) art. 165 § 1 pkt 1 p.w.p. przez btedng wyktadnie przestanek ,Swiadomosci
uzywania wczesniejszego znaku towarowego” oraz ,sprzeciwu’ wobec korzystania

z wczesniejszego znaku towarowego;

5) art. 301 p.w.p. przez przyjecie, ze powstate pézniej prawo do znaku powszechnie
znanego moze stanowi¢ podstawe zakazania korzystania z zarejestrowanego

wczesniej znaku towarowego;

6) art. 3 u.z.n.k. wzw. z art. 296 ust. 3! oraz art. 165 ust. 3 pkt 3 p.w.p. w zw. art. 2
Konstytucji przez przyjecie, ze nieuprawnione czerpanie korzysci z cudzej renomy,
szkodzenie renomie lub odrézniajgcemu charakterowi znaku moze nastgpi¢ po

udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, ktory rzekomo czerpie te korzysgé;
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7) art. 10 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 296 ust. 3! p.w.p. w zw. z art.
165 ust. 3 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 2 Konstytucji przez przyjecie, ze art. 10 u.z.n.k.
nie zezwala na oznaczanie towaréw w sposob, ktéry potencjalnie moze wprowadzac
odbiorcow w btad, w sytuacji gdy do zgtoszenia pdzniejszego znaku towarowego
doszto przed uzyskaniem przez wczesniejszy znak towarowy wystarczajgco

odrozniajgcego charakteru;

8) art. 10 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 296 ust. 3tiart. 165 ust. 1i 3
p.w.p. w zw. z art. 2 Konstytucji przez przyjecie, ze doszto do naruszenia przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mimo ze przez okres pieciu kolejnych
lat uzywania znaku pdzniejszego wiasciciel znaku wczesniejszego, bedac

Swiadomym uzywania znaku pozniejszego, nie sprzeciwiat sie temu.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng powodowie wniesli m.in. o jej oddalenie

oraz zasgdzenie zwrotu kosztéw postepowania kasacyjnego.
Sad Najwyzszy zwazylt, co nastepuje:

Za oczywiscie bezzasadne nalezy uznac pierwsze trzy zarzuty naruszenia
prawa procesowego, ktore koncentrujg sie wokdt kwestii  niedoreczenia
petnomocnikowi pozwanych zatgcznika do pisma procesowego z 31 marca 2016 r.
i uniemozliwienia mu zapoznania sie z tym zatgcznikiem takze w pozniejszym

postepowaniu.

Niedoreczenie wskazanego zatgcznika faktycznie stanowito uchybienie
procesowe. Zgodnie z art. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego nalezy dotgczyc¢ jego
odpisy i odpisy zatgcznikdéw dla doreczenia ich uczestniczgcym w sprawie osobom.
Artykut 132 § 1 zd. 1 k.p.c. stanowi natomiast, ze w toku sprawy adwokat, radca
prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa
doreczajg sobie nawzajem bezposrednio odpisy pism procesowych z zatgcznikami.
Przepisy te nie przewidujg dla strony, od ktérej pochodzi pismo, uprawnienia do
selekcji zatgcznikdw na takie, ktére otrzyma strona przeciwna, i takie, ktore nie sg
dla niej przeznaczone. W sytuacji, gdy do odpisu pisma procesowego z 31 marca
2016 r. przeznaczonego dla drugiej strony nie dotgczono jednego z zatgcznikow,
pismo to powinno ulec zwrotowi, ewentualnie zwrotowi powinien podlegac

egzemplarz zatgcznika, ktory zostat dostarczony do Sadu.
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W skardze kasacyjnej pozwani nie powotujg sie jednak na naruszenie
powyzszych przepiséw, a zamiast tego wskazujg na naruszenie art. 4793 § 1 3
k.p.c., ktore przewidujg obowigzek ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa
w postepowaniu przed sgdem ochrony konkurencji i konsumenta. Skarzgcy trafnie
wskazuja, ze przepisy te nie powinny mie¢ w niniejszej sprawie zastosowania, gdyz
ich znaczenie ograniczone jest do postepowania odrebnego w sprawach z zakresu
ochrony konkurencji i konsumentow oraz w sprawie praktyk nieuczciwie
wykorzystujgcych przewage kontraktowg (Dziat IVa Tytutu VII Ksiegi pierwszej
Kodeksu postepowania cywilnego), a z mocy przepisow szczegolnych takze
w postepowaniu w sprawach z zakresu regulacji telekomunikaciji i poczty (art. 479962
k.p.c.) oraz w postepowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
(art. 479772 k.p.c.). Rzecz w tym jednak, ze zaden z Saddéw orzekajgcych w sprawie
nie powolywat sie na stosowanie art. 479 k.p.c., a tym bardziej nie wydat
postanowienia na jego podstawie. Powoduje to, Ze zarzut naruszenia tego przepisu
nalezy uznac¢ za oczywiscie bezzasadny, natomiast zarzutu naruszenia art. 128 § 1

oraz 132 § 1 zd. 1 k.p.c. skarzacy nie podnosza.

Za trafne nalezy uznac stanowisko Sadu drugiej instancji, zgodnie z ktérym
pozwani utracili mozliwo$¢ powotywania sie na uchybienia zwigzane
Z niedoreczeniem im zatgcznika do pisma z 31 marca 2016 r., gdyz nie podniesli
odpowiedniego zastrzezenia na najblizszym posiedzeniu, ktére miato miejsce
20 maja 2016 r. Zgodnie z art. 162 k.p.c., w dwczesnie obowigzujgcym brzmieniu,
strony mogty w toku posiedzenia, a jezeli nie byly obecne, na najblizszym
posiedzeniu zwroci¢ uwage sadu na uchybienia przepisom postepowania, wnoszgc
0 wpisanie zastrzezenia do protokotu. Stronie, ktdéra zastrzezenia nie zgtosita, nie
przystugiwato prawo powotywania sie na takie uchybienia w dalszym toku
postepowania, chyba ze chodzito o przepisy postepowania, ktérych naruszenie sad
powinien wzig¢ pod rozwage z urzedu, albo strona uprawdopodobnita, iz nie zgtosita
zastrzezen bez swojej winy. Pozwani podnoszg wprawdzie, ze zwracali uwage na
niedoreczenie im wspomnianego zatgcznika, jednak zastrzezenia te nie przybraty
formy przewidzianej w art. 162 k.p.c., a w szczegdlnos$ci nie towarzyszyt im wniosek
o wpisanie do protokotu. W odniesieniu do podobnego stanu faktycznego w wyroku
z 20 sierpnia 2001 r., | PKN 580/00 (OSNP 2003, nr 14, poz. 332), Sad Najwyzszy
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przyjat, ze stronie, ktorej nie doreczono odpisdw zatgcznikéw do pisma procesowego
strony przeciwnej, nie przystuguje prawo powotywania sie na naruszenie art. 128
k.p.c., jezeli przed kohncem posiedzenia nastepujgcego bezposrednio po tym

uchybieniu nie zgtosita stosownego zastrzezenia na podstawie art. 162 k.p.c.

Naruszeniem przepisow postepowania, a w szczegolnosci art. 9 § 1 zd. 2
k.p.c. bytoby réwniez uniemozliwienie petnomocnikowi pozwanych zapoznanie sie
z catoscig akt sprawy, a w szczegolnosci z zatgcznikiem nr 3 do pisma procesowego
z 31 marca 2016 r. Zdarzenie takie nie zostato jednak udokumentowane i wynika
jednak jedynie z twierdzeh pozwanych. Gdyby rzeczywiscie miato ono miejsce,
pozwani powinni na podstawie art. 162 k.p.c. wnies¢ odpowiednie zastrzezenie do

protokotu na najblizszym posiedzeniu.

Niezaleznie od powyzszego nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 3983 § 1 pkt
2 k.p.c. naruszenie przepiséw postepowania jest uzasadniong podstawg skargi
kasacyjnej jedynie, gdy zarzucane uchybienie mogto miec istotny wptyw na wynik
sprawy. Pozwani nie wykazali w Zzaden sposob, aby niedoreczenie im zatgcznika do
pisma procesowego z 31 marca 2016 r. miato jakikolwiek wptyw na tres¢ wydanych
orzeczen. W szczegdlnosci zatgcznik ten nie byt podstawg jakichkolwiek ustalen
faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia, a miat wytgcznie stuzy¢é prawidtowemu

ustaleniu wartosci przedmiotu sporu.

Oczywiscie bezzasadny byt réwniez zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c.,
zgodnie z ktorym sad nie moze orzeka¢ co do przedmiotu, ktory nie byt objety
zgdaniem, ani zasgdzac¢ ponad zgdanie. Jak wynika z tresci zarzutu, naruszenia
wymienionego przepisu pozwani upatrujg w takim sformutowaniu zakazu korzystania
z oznaczen zawierajgcych stowo R., ze uniemozliwito to pozwanym korzystanie z

firmy.

W zwigzku z tym w pierwszej kolejnosci nalezy wskazaé, ze tres¢ zakazéw
zostata sformutowana w wyroku Sgdu pierwszej instancji, natomiast Sgd Apelacyjny
jedynie oddalit apelacje od orzeczenia Sagdu Okregowego. W istocie oznacza to, ze
zarzut skierowany jest przeciwko orzeczeniu Sgdu pierwszej instancji, natomiast
przedmiotem kontroli kasacyjnej jest orzeczenie Sgdu drugiej instancji. Zgodnie

Z majgcg moc zasady prawnej uchwatg sktadu siedmiu sedziéw Sgdu Najwyzszego
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z 31 stycznia 2008 r., lIl CZP 49/07 (OSNC 2008, nr 6, poz. 55), sad drugiej instancji
rozpoznajgcy sprawe na skutek apelacji jest zwigzany zarzutami naruszenia prawa
procesowego, a z urzedu bierze pod uwage jedynie niewaznos¢ postepowania.
Oznacza to, ze naruszenie art. 321 § 1 k.p.c. przez Sad Apelacyjny w niniejszej
sprawie mogtoby nastgpi¢ jedynie w sytuacji, gdyby pozwani w apelacji podniesli
zarzut naruszenia wymienionego przepisu, a Sad drugiej instancji bezpodstawnie
uznat ten zarzut za niezasadny lub tez, gdyby naruszenie art. 321 § 1 k.p.c.
powodowato niewaznos$é postepowania. Zadna z tych przestanek nie zostata
spetniona, Sad Apelacyjny nie zajmowat sie zastosowaniem art. 321 § 1 k.p.c. przez
Sad pierwszej instancji i nie miat do tego podstaw, co oznacza, ze wskazywane

uchybienie nie miato miejsca.

Niezaleznie od powyzszego analiza zarzutu naruszenia art. 321 § 1 k.p.c.
wskazuje, ze w rzeczywistosci skarzgcy wcale nie podnoszg, iz w zaskarzonym
wyroku orzeczono ponad zgdanie, a w szczegdlnosci, ze tre$¢ orzeczonych zakazéw
jest szersza niz domagano sie w pozwie. Istota zarzutu opiera sie na twierdzeniu, ze
skoro powodowie nie powotywali sie na naruszenie przystugujgcego im prawa do
firmy, to Sad nie powinien orzec takich zakazow, ktére w rezultacie uniemozliwiajg
pozwanym Kkorzystanie z ich firmy. Tak sformutowany zarzut nie moze zostac
uwzgledniony co najmniej z dwdch przyczyn. Po pierwsze, nie jest wcale zarzutem
naruszenia prawa procesowego, a w szczegolnosci art. 321 § 1 k.p.c., ale zarzutem
naruszenia prawa materialnego, ktory powinien zosta¢ powigzany z odpowiednimi
przepisami, na podstawie ktérych orzeczono stosowne nakazy. Po drugie,
twierdzenie, na ktorym opiera sie zarzut jest oczywiscie nieprawdziwe. Nie ulega
watpliwosci, ze zakazanie przedsiebiorcy postugiwania sie firmg moze nastgpi¢ takze
na innych podstawach prawnych niz prawo do firmy podmiotu, ktéry Zgda orzeczenia

zakazu.

Odniesienie sie do czwartego 2z =zarzutdw naruszenia przepisow
postepowania, powigzanego z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., wymaga uprzedniej oceny

zarzutow dotyczgcych prawa materialnego.

Prawie wszystkie zarzuty naruszenia prawa materialnego opierajg sie na

zatozeniu, ze w niniejszej sprawie nalezato stosowac art. 296 ust. 3! p.w.p., zgodnie
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z ktorym w postepowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy uprawnionemu nie przystuguje prawo zakazania uzywania pozniej
zarejestrowanego znaku, jezeli ten pozniejszy znak nie mogtby zosta¢ uniewazniony
na podstawie art. 165 ust. 1i 3 lub art. 166 ust. 3 p.w.p. Ustep 3! zostat dodany do
art. 296 p.w.p. ze skutkiem od 16 marca 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lutego
2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej (dalej: ,ustawa
nowelizujgca”). Kwestig podstawowg dla rozstrzygniecia o zasadnosci zarzutéw
naruszenia prawa materialnego pozostaje w zwigzku z tym ustalenie, czy wskazany

przepis moze zostac¢ zastosowany w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 3 ustawy nowelizujgcej do oceny stosunkow cywilnoprawnych,
ktére powstaty przed dniem wejscia w zycie tej ustawy, stosuje sie przepisy
dotychczasowe, chyba ze skutki prawne tych stosunkdw nastgpity po wejsciu w zycie
ustawy. Wnioski wynikajgce z tego przepisu nie sg catkowicie oczywiste; pomocne w
wykfadni moze by¢ zestawienie go z art. 315 ust. 2 p.w.p., zgodnie z ktérym do
stosunkéw prawnych powstatych przed dniem wejscia w zycie ustawy — Prawo
wiasnosci przemystowej stosuje sie przepisy dotychczasowe. Na tle tej ostatniej
regulacji, w odniesieniu do ochrony udzielanej w razie naruszenia praw
bezwzglednych, w orzecznictwie wystepowaty trzy warianty interpretacyjne. Zgodnie
Z pierwszym do oceny naruszenia prawa trwajgcego przed wejsciem w zycie Prawa
witasnosci przemystowej i kontynuowanego juz po jego wejsciu w zycie nalezy
stosowac wytgcznie przepisy obowigzujgce uprzednio (tak SN w wyroku z 20 grudnia
2011 r., I CKN 1440/00, oraz w wyroku z 28 pazdziernika 2004 r., V CK 139/04).
Drugie stanowisko zakfadato stosowanie wylgcznie ustawy nowej (zob. SN
w wyrokach: z 19 marca 2004 r., IV CK 157/03, OSNC 2005, nr 3, poz. 53; z 17 lutego
2005 r., | CK 626/04, i z 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06). Zgodnie z trzecim
pogladem przepisy dotychczasowe nalezato stosowaé do oceny naruszenia
trwajgcego do chwili wejscia w zycie nowej ustawy, natomiast nowg ustawe do
naruszenia trwajgcego po tym dniu (tak m.in. SN w wyroku z 24 pazdziernika 2007 r.,
IV CSK 203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 13). Réznica miedzy art. 315 ust. 2 p.w.p.
a art. 3 ustawy nowelizujgcej polega na tym, ze w drugim przepisie wyraznie
podkreslono koniecznos¢ stosowania ustawy nowej do skutkdbw prawnych

dotychczasowych stosunkéw, jezeli skutki te nastgpity po wejsciu w zycie ustawy
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nowej. Mimo dos¢ enigmatycznego sformutowania nalezy przyjgc, ze przez skutki
prawne dotychczasowych stosunkow nalezy rozumie¢ zdarzenia, jakie na ich tle
miaty miejsce po wejsciu w zycie nowej ustawy. Podkresla to znaczenie jednej
z podstawowych regut prawa miedzyczasowego, zgodnie z ktérg skutki prawne
zdarzenia nalezy ocenia¢ wedtug stanu prawnego z chwili, w ktérej zdarzenie to

nastgpito (tempus regit actum).

Odwotanie sie do tej zasady prowadzi do wniosku, ze art. 296 ust. 31 p.w.p.
nie moze mie¢ zastosowania w niniejszej sprawie. Zgodnie z twierdzeniami
skarzacych w chwili wejscia w zycie wskazanego przepisu powodowie mieliby utracic
prawo zakazania uzywania zarejestrowanego z pézniejszym pierwszenstwem znaku

pozwanych nr [...], gdyz:

1) w dacie zgtoszenia lub dacie uprzedniego pierwszenstwa pozniejszego
znaku towarowego wczesniejszy znak towarowy pozwanych [..]nie uzyskat jeszcze

renomy (art. 165 ust. 3 pkt 3 p.w.p.);

2) w dacie zgtoszenia lub dacie uprzedniego pierwszenstwa podzniejszego
znaku towarowego wczesniejszy znak towarowy pozwanych [..] nie nabrat jeszcze
wystarczajgco odrozniajgcego charakteru, aby mozliwe byto stwierdzenie ryzyka

wprowadzenia odbiorcow w btad (art. 165 ust. 3 pkt 2 p.w.p.);

3) przez okres pieciu kolejnych lat uzywania znaku pozwanych nr [..]
powodowie, bedgc swiadomi jego uzywania, nie sprzeciwiali sie temu (art. 165 ust.

1 pkt 1 p.w.p.).

Nie ulega watpliwosci, ze wszystkie te fakty, gdyby rzeczywiscie miaty
miejsce, musiatyby nastgpi¢ przed wejsciem w zycie art. 296 ust. 3! p.w.p. W zwigzku
z tym zastosowanie wymienionego przepisu stanowitoby naruszenie zasady tempus
regit actum, naruszajgc rowniez zakaz retroakcji wynikajgcy z art. 3 k.c., zgodnie
z ktérym ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba ze wynika to z jej brzmienia lub celu.
Niedopuszczalno$é wstecznego stosowania art. 296 ust. 3! p.w.p. mozna wykazacé
na przyktadzie ostatniego z wymienionych przypadkéw, {j. utraty prawa zakazowego
wskutek braku sprzeciwu wobec uzywania znaku. W razie zastosowania
wymienionego przepisu uprawniony wraz z wejsciem w zycie nowej regulacji tracitby

prawo zakazania drugiej stronie uzywania znaku, co stanowitoby wynik zaniechania
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uprawnionego sprzed wielu lat, gdy w Swietle 6wczesnego stanu prawnego nie
musiat on liczy¢ sie z takim skutkiem. Zaakceptowanie takiego wniosku budzitoby

watpliwosci co do zgodnosci z zasadami konstytucyjnymi.

Przyjecie wniosku o niemozliwos$ci wstecznego dziatania art. 296 ust. 31 p.w.p.
nie oznacza, ze przynajmniej niektorych przewidzianych w nim zasad nie da sie
wywiesc¢ z przepisdw obowigzujgcych uprzednio. W szczegdlnosci w odniesieniu do
art. 165 ust. 3 pkt 2 i 3 p.w.p. wyrazony zostat poglad, zgodnie z ktérym przepisy te
w istocie jedynie potwierdzajg ogolne zasady kolizji miedzy znakami towarowymi,
gdyz nie budzi watpliwosci, ze kolizje z wczesniejszym znakiem ocenia sie na dzien
zgtoszenia  (uprzedniego pierwszenstwa) spornego znaku poOzniejszego
(M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa Prywatnego, red. K. Osajda Prawo
wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. t.. Zelechowski, komentarz do art. 165
p.w.p., nb. 57). Rozwazanie tej kwestii w niniejszej sprawie nie jest jednak mozliwe
w zwigzku ze sposobem sformutowania zarzutow kasacyjnych. Zgodnie z art. 39813
§ 1 k.p.c. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge kasacyjng w granicach podstaw,
w skardze nie ma natomiast zarzutu, ktoéry pozwolitby na analize tej kwestii,
a w szczegolnosci zarzutu naruszenia art. 296 ust. 2 p.w.p. niepowigzanego

z zarzutem naruszenia ust. 3* tego przepisu.

Podobny wniosek odnosi sie réwniez do przedstawionego w uzasadnieniu
skargi kasacyjnej rozumowania, zgodnie z ktérym w razie przyjecia braku mocy
wstecznej art. 296 ust. 3! p.w.p. nalezy wzig¢ pod uwage, ze wymieniony przepis
stanowit opodzniong implementacje dyrektyw Unii Europejskiej, co o0znacza
konieczno$¢ dokonania wyktadni prounijnej takze uprzednio obowigzujgcego stanu
prawnego. Zdaniem skarzgcych wyktadnia taka miataby skutkowa¢ oddaleniem
powddztwa na podstawie art. 5 k.c. Niezaleznie od tego, ze wskazane rozumowanie
budzi powazne zastrzezenia, nalezy zauwazy¢, ze w skardze kasacyjnej nie znalazto
ono wyrazu w odrebnym zarzucie, a stuzy wylgcznie uzasadnieniu zarzutéw
naruszenia art. 296 ust. 3! p.w.p. W szczegoélnosci nie zarzucono ani naruszenia
przepisow odpowiednich dyrektyw (nie wskazano nawet na te przepisy), ani
naruszenia art. 5 k.c. Sprawia to, ze kwestia wnioskdw wynikajgcych z prounijnej
wyktadni przepisow obowigzujgcych uprzednio nie mogta podlega¢ ocenie Sadu

Najwyzszego.
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Whiosek co do braku mozliwosci zastosowania art. 296 ust. 3! p.w.p.
W niniejszej sprawie zwalnia z koniecznosci szczegoétowej oceny poszczegdlnych
zwigzanych z nim zarzutéw. W zwigzku z tym Sgd Najwyzszy jedynie na marginesie
zauwaza, ze nawet zastosowanie tego przepisu nie doprowadzitoby do wydania

orzeczenia o odmiennej tresci.

W szczegolno$ci nalezy wskazac, ze nawet w razie stosowania art. 296 ust.
3! p.w.p. bezzasadny bytby zarzut niezastosowania art. 165 ust. 3 pkt 3 p.w.p. w zw.
z art. 6 k.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i udzielenia ochrony znakowi powoda
nr [...] jako znakowi renomowanemu, podczas gdy w sprawie nie wykazano, aby znak
ten cieszyt sie renomg w chwili zgtoszenia znaku pozwanych nr [...]. Sgd Apelacyjny
wyraznie zaznaczyt, ze swoje rozstrzygniecie opiera na art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.,
a nie na punkcie 3 tego przepisu, w zwigzku z czym pomingt analize kwestii renomy
znakéw powodow i zwigzanych z tym przepiséw. Artykut 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie

mogt zosta¢ naruszony, gdyz nie byt podstawg orzekania.

Bezzasadny bytby rowniez zarzut niezastosowania art. 165 ust. 3 pkt 2 p.w.p.
w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zw. z art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez udzielenie
ochrony znakowi powoda nr [..], ktéry w chwili zgtoszenia znaku pozwanych nr [...]
nie nabrat jeszcze wystarczajgco odrézniajgcego charakteru, aby powodowac ryzyko
wprowadzenia w bigd odbiorcow. Pomijajgc nawet btedne przywotanie w tym
kontekscie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. zamiast punktu 2 tego przepisu, nalezy
wskazac, ze art. 165 ust. 3 pkt 2 p.w.p. odnosi sie do sytuacji, gdy pierwotny znak
towarowy charakteryzuje sie poczatkowo zbyt niskg zdolno$cig odrézniajgca, aby
mogto to wywotac powstanie ryzyka wprowadzenia w btad odbiorcow. Przypadek taki
nie wystepuje jednak w niniejszej sprawie. Podstawowym elementem obu
ocenianych znakéw towarowych jest stowo R., ktére nie ma znaczenia opisowego w
jezyku polskim. Sprawia to, ze opartym na nim znakom towarowym mozna przypisa¢
silng pierwotng zdolnos¢ odrdzniajgcg — nie ulega watpliwosci, ze postugiwanie sie
takim znakiem wskazuje na pochodzenie towaréw, a nie np. na jakas ich ceche.
Identycznosé elementéw stownych ocenianych znakéw, ktére to elementy majg
decydujgce znaczenie przy ocenie podobienstwa, oraz podobienstwo oferowanych

towardw, sprawia, ze ryzyko wprowadzenia w btgd odbiorcéw nie budzi watpliwosci.
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Do powstania takiego ryzyka nie bylo niezbedne uzyskanie wysokiej

rozpoznawalnosci znaku powoda.

Nawet w razie w razie stosowania art. 296 ust. 3! p.w.p. bezzasadny okazatby
sie rowniez zarzut naruszenia tego przepisu w zw. z art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. przez
uznanie, ze powodowie sprzeciwili sie uzywaniu pozniej zarejestrowanego znaku
w terminie krotszym niz 5 lat od powziecia wiadomosci o zarejestrowaniu tego znaku,
a takze zarzut naruszenia art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. przez niewtasciwg wyktadnie
uzytych w nim poje¢. W tym kontekscie pozwani majg racje, ze zgodnie
z dominujgcym aktualnie pogladem sprzeciwienie sie uzywaniu znaku pozniejszego
w rozumieniu art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie moze polega¢ na samym tylko wystaniu
pisma ostrzegawczego do podmiotu korzystajgcego z tego znaku, a konieczne jest
podjecie formalnych krokéw w ramach odpowiedniej procedury. Nie zmienia to
jednak tego, ze ciezar wykazania przestanek zastosowania wymienionego przepisu
spoczywat na pozwanych, a pozwani mu nie sprostali, gdyz w ustaleniach
faktycznych przyjetych przez Sady meriti nie ma stanowczego ustalenia, kiedy
powodowie powzieli wiadomos¢ o rozpoczeciu uzywania znaku towarowego nr [...].
W tym kontekscie nalezy wspomniec, ze ustaleniami tymi nie jest objete zdarzenie,
ktére miato rzekomo miejsce na pokazie mody w 2003 r. w Hotelu [..], gdyz Sad
Apelacyjny wspomina o nim w trybie warunkowym (,nawet w razie wykazania tej
okolicznosci”), przy czym zaden z Sgdow nie wspomina jednoznacznie o
wykorzystywaniu podczas tego pokazu znaku nr [...], a jedynie o prezentowaniu przez
modelki butow pochodzgcych od powodow i odziezy pochodzgcej od pozwanych.
Ponadto, ustalonego przez Sgdy meriti powziecia wiadomosci o rejestracji znaku nie
mozna utozsamiac¢ z powzieciem wiadomosci o jego uzywaniu. Ten pierwszy fakt jest
zresztg objety domniemaniem powszechnej znajomosci wynikajgcym z art. 228 ust.
4 in fine p.w.p., a trudno przyjg¢, aby domniemanie to miato rozciggac sie rowniez na
uzywanie znaku. Co wiecej, o ile z tresci ustalen Sgdoéw wynika niewatpliwie, ze
pozwani korzystali z oznaczen zawierajgcych stowo R., to nie jest oczywiste, ze

chodzito konkretnie o korzystanie ze znaku towarowego nr |[...]

Zgodnie z art. 39812 § 2 in fine k.p.c. Sgd Najwyzszy jest zwigzany ustaleniami
faktycznymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego orzeczenia i nie moze tych

ustalen uzupetnia¢ we wlasnym zakresie.
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Uznanie niemozliwo$ci stosowania w niniejszej sprawie art. 296 ust. 3* p.w.p.,
w szczegodlnosci w powigzaniu z 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p., sprawia, ze za bezzasadny
nalezy rowniez uznac¢ zarzut naruszenia prawa procesowego w postaci zaniechania
zawieszenia postepowania do czasu rozstrzygniecia przez Naczelny Sad
Administracyjny w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewodzkiego Sgdu
Administracyjnego w Warszawie z 22 grudnia 2020 r., ktéra zostata ztozona
w postepowaniu 0 uniewaznienie znaku pozwanych. Niezaleznie od tego, ze
zawieszenie postepowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. jest fakultatywne,
niemozliwo$¢ zastosowania art. 296 ust. 3! p.w.p. w powigzaniu z 165 ust. 1 pkt 1
p.w.p. sprawia, ze ewentualne uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy
pozwanych albo prawomocna odmowa tego uniewaznienia nie mogtyby miec
zadnego wptywu na rozstrzygniecie niniejszej sprawy. Co wiecej, nawet gdyby
przepisy te znajdowaty zastosowanie, sgd cywilny sam pozostawatby uprawniony do
stwierdzenia istnienia przestanek z art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p. i nie bytby w tej mierze

zwigzany rozstrzygniecie przyjetym w postepowaniu administracyjnym.

Uznanie niezasadnosci zarzutdbw naruszenia prawa materialnego
powigzanych z art. 296 ust. 3! p.w.p. sprawia, ze za bezzasadne nalezy réwniez
uznaé powigzane z tym przepisem zarzuty naruszenia ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wszystkie one opierajg sie na zatozeniu, ze przepisy
wymienionej ustawy nie mogg stanowi¢ wystarczajgcej podstawy do zakazania
pozwanym korzystania z ich pdzniej zarejestrowanego znaku towarowego, jezeli na
tle Prawa wiasnosci przemystowej uprawniony do znaku wczes$niejszego nie moze
sie temu sprzeciwi¢ w zwigzku z art. 296 ust. 3! p.w.p. Zanegowanie tego zatozenia
sprawia, ze wymienione zarzuty tracg racje bytu i nie wymagajg dalszego

rozwazania.

Jedynym samodzielnym, tj. niepowigzanym z art. 296 ust. 3! p.w.p., zarzutem
odnoszgcym sie do prawa materialnego jest zarzut naruszenia art. 301 p.w.p., ktore
miato polega¢ na btednym przyjeciu, ze powstate pdzniej prawo do znaku
powszechnie znanego moze stanowi¢ podstawe zakazania Kkorzystania
z zarejestrowanego wczesniej znaku towarowego. Zarzut ten jest jednak oczywiscie
bezzasadny, gdyz prawo do znaku powszechnie znanego nie byto w ogdle podstawg

orzekania przez Sad Apelacyjny, a art. 301 p.w.p. nie zostat przywotany



Il CSKP 1337/22 20

w uzasadnieniu. Samo stwierdzenie Sgdow meriti, ze znak powodow cieszy sie
powszechng znajomoscig, nie jest rbwnoznaczne z uznaniem, iz przepis ten byt

podstawg uwzglednienia roszczen powodow.

Z tych przyczyn skarga kasacyjna podlegata oddaleniu na podstawie art. 3984

k.p.c.

O kosztach postepowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1, 3
id4kp.c.cwzw.z§ 10 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 7 oraz § 20 rozporzgdzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za czynnosci
adwokackie. Suma zwrotu zostata rozdzielona na powoddw w czesciach rownych
(zob. uchwate SN z 16 listopada 2023 r., lll CZP 54/23, OSNC 2024, nr 6, poz. 57).

Marcin Krajewski Matgorzata Manowska Ewa Stefanska
[SOP]
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