Sygn. akt VI GC 50/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2017 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie VI Wydzial Gospodarczy

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy: SSO Renata Bober

Protokolant: st.sekr.sqadowy Agnieszka Krzton
po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. w Rzeszowie
na rozprawie

sprawy z powodztwa: (...) Spo6lki z 0.0. z/s w B.
przeciwko: Centrum Handlowe (...) J. K. W. (...) Spo6tka jawna w P.
o zaplate

I. oddala powodztwo,

II. zasadza od powoda (...) Spéki z o0.0. z/s w B. na rzecz pozwanego Centrum Handlowego (...) J. K. W. (...)
Spolki jawnej w P. kwote 14.417 zl (czternascie tysiecy czterysta siedemnasdcie zlotych) tytulem kosztéw zastepstwa
procesowego.

Sygn. akt VI GC 50/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 lutego 2017 .

Pozwem wniesionym w sprawie w dacie 22.02.2016 r., powod R. sp. 0.0. w B. wniosla o zasadzenie na swoja rzecz od
pozwanego Centrum Handlowe (...) s.j. w P. kwoty 250 000 zl. z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu
i kosztami postepowania.

Na rozprawie w dniu 22.11.2016 r. /k.137/ powdd sprecyzowal Zzadanie pozwu wskazujac, ze dochodzi odszkodowania
z tytulu czynu niedozwolonego z art. 415 ke, wyjasniajac, iz przepisy z zakresu ustawy o znakach towarowych i
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powotal w pozwie wylacznie celem przedstawienia i uzasadnienia stanowiska i
okoliczno$ci towarzyszacych deliktowi.

W uzasadnieniu pozwu powo6d wyjaénil, iz nabyt od (...) S.A. w R. na mocy umowy sprzedazy nieruchomosci wraz
zakladem produkcyjnym wod stolowych, a takze nieodplatnie receptury i znaki towarowe, w tym znak towarowy (...) .

Pozwany nastepnie wynajat od powoda wskazang powyzej nieruchomo$¢ z zakladem produkcyjnym, przy czym nie
doszlo po stronie pozwanego do nabycia prawa do wskazanego znaku towarowego.

Powod wskazal, ze pozwany dopuscil sie czynu niedozwolonego, bezprawnie uzywajac znaku towarowego (...),
przekazujac go do uzywaniu P.P.H.U (...) sp. 0.0., a nastepnie dokonujac jego zbycia na rzecz (...) sp. 0.0.



Pozwany, jako ze znak ten nie byl uprzednio zarejestrowany, takze bezprawnie - jako ze nie dysponowal prawem do
znaku, doprowadzilt do zlozenia stosownego wniosku, a nastepnie uzyskal rejestracje tego znaku towarowego na swoja
rzecz, co nie powinno mie¢ miejsca.

Dalej powdd przedstawil okolicznoéci dotyczace sporu miedzy stronami, a dotyczacego znaku towarowego (...),
wskazujae, iz w toku postepowania upadlo$ciowego przy udziale powoda jako upadlego, toczylo sie z wniosku
pozwanego postepowanie o wylgczenie rzeczonego znaku towarowego z masy upadloSci, zawieszone z uwagi na
postepowanie o uniewaznienie prawa ochronnego do tego znaku, bowiem Urzad Patentowy RP wystawil $wiadectwo
potwierdzajace prawo ochronne na rzecz pozwanego.

Powod wskazal, ze Urzad Patentowy zawiesil postepowanie do czasu prawomocnego rozstrzygniecia w postepowaniu
sadowym zagadnienia wstepnego o ustalenie prawa do stowno-graficznego znaku towarowego, zobowigzujac powoda,
wtedy w stanie upadloéci, do wystapienia na droge sagdowa.

Syndyk Masy upadloéci wszczal przed Sadem Okregowym w R. postepowanie w sprawie o sygn. akt VI GC 17/09 ,
o ustalenie prawa wlasnosSci znaku towarowego, ktére to postepowanie, z uwagi na zakonczenie postepowania
upadloéciowego i wykreslenie powoda z rejestru KRS, zostalo umorzone.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniost o oddalenie powodztwa w catoéci i zasadzenie kosztéw postepowania.

Pozwany zaprzeczyl bezprawnoSci i naruszeniu prawa do znaku towarowego, powolujac sie na swoj tytul do jego
uzywania i brak uniewaznienia rejestracji jego prawa do znaku. Zaprzeczyl naruszeniu przepiséw Prawa wlasnosci
przemystowej jak i nieuczciwej konkurencji.

Dalej pozwany zaprzeczyl, aby powod nabyl sporny znak od (...) S.A. podkreslil, Zze Urzad Patentowy nie przyznal
prawa do znaku powodowi, pomimo jego wniosku w tym przedmiocie, przeciwnie, prawo ochronne zostato udzielone
wlasnie pozwanemu.

Pozwany podniést rowniez zarzut przedawnienia roszczenia. Zarzucil takze niewykazanie jak i brak
uprawdopodobnienia poniesienia szkody w postaci straty jak tez utraconych korzysci przez powoda.

W piémie procesowym z daty 8.08.2016 r. /k. 81/ powdd podtrzymal stanowisko w sprawie i ustosunkowal sie do
odpowiedzi na pozew.

Powdd podnidst, ze niemozno$¢ zarejestrowania przez niego znaku wynikala wylacznie z weze$niejszego bezprawnego
zgloszenia znaku przez pozwanego, pomimo ze ten nie posiadal do niego prawa. Nadto w piSmie tym wskazal na
popehienie przestepstwa z art. 284 § 1 kk t.j. przywlaszczenia mienia, wskazujac na mozliwo$¢ ustalenia powyzszego
przez Sad w postepowaniu cywilnym. Podnidsl, Ze czyn pozwanego wyrzadzajacy szkode mial charakter ciagly, tj. az
do daty zbycia spornego znaku.

Dalej wskazal, iz spotka po zakonczeniu postepowania upadlo$ciowego, z uwagi na to iz pozostal nadal majatek ,
zostala ponownie wpisania do KRS w dacie 22.02.2013 r. i od tej daty, w jego ocenie, nalezy ustala¢ bieg terminu
przedawnienia.

Powod wskazal, ze szkoda jaka powolal polega na czerpaniu korzySci przez pozwanego z korzystania ze spornego
znaku. Na szkode ta sklada sie kwota 122 000 zl. za ktéra pozwany zbyl znak towarowy, kwota uzyskiwana z najmu
znaku oraz kwota uzyskiwana tytulem korzystania ze znaku i produkeji wody (...) w okresie gdy prowadzil produkcje.

W pi$mie procesowym z daty 16.08.2016 r. /k. 89/ pozwany ustosunkowal sie do stanowiska powoda, zaprzeczajac
popelnieniu przestepstwa i kwestionujac dwudziestoletni termin przedawnienia roszczenia. Przytoczyl dalsze
argumenty za poparciem zarzutu przedawnienia. Wskazal tez na postanowienie z daty 30.11.2006 r. w przedmiocie
umorzenia Sledztwa m.in. w sprawie usilowania przywlaszczenia znaku towarowego (...) na szkode powoda.



Pozwany wskazal tez, ze powdd informowal go o zbyciu wierzytelnos$ci o odszkodowanie za znak towarowy w
oznaczonej wysokosci.

W piSmie procesowym z daty 10.10.2016 r. /k. 123/ powdd rozszerzyl powodztwo o zadanie ustalenia, i zamieszczenie
w sentencji orzeczenia, iz powodowi przystuguje wylaczne prawo do stowno-graficznego znaku towarowego (...) blizej
opisanego w piSmie procesowym, ewentualnie o ustalenie, ze powodowi przystugiwalo wylaczne prawo do tego znaku.

W piémie procesowym z daty 26.10.2016 r. /k. 131/ pozwany wnidst o oddalenie powo6dztwa o ustalenie.

W piSmie procesowym z daty 29.11.2016 r. /k.158/ i z dnia 29.11.2016 r. /k. 166/ powdd sprecyzowal ostatecznie, ze
nie rozszerza zgdania pozwu, domaga sie natomiast wylgcznie zamieszczenia w sentencji wyroku rozstrzygniecia w
zakresie ustalenia prawa, ktore jest przeslanka rozstrzygniecia odno$nie odszkodowania z deliktu.

Sad Okregowy ustalil nastepujacy stan faktyczny:

W dniu 4.05.201992 r. powod zawarl z (...) S.A. umowe, moca ktérej nabyl prawo uzytkowania wieczystego
nieruchomoéci, wlasno$é budynkéw oraz mienie ruchome nalezacych do tej firmy wedlug stanu na dzien 30.04.1992e.
(w tym zaklad produkcyjny wody stolowej w B.)

Poprzednikiem prawnym (...) S.A. byly (...) Zaklady (...) w R. Przedsiebiorstwo Panstwowe, nastepnie przeksztalcone
w (...) S.A.

dowody: akta sprawy VI GC 17/09 : czeSciowo umowa — akt notarialny z daty 4.05.1992 r. rep. A (...) k.20-25, akt
notarialny nr (...) z dnia 29.03.1991 1. k. 26 t. I, wpis z Rejestru Przedsiebiorcéw k. 37, wypis z rejestru handlowego
z dnia 4.04.1991 1. k. 40, zdjecia k. 42-44

cze$ciowo zeznania stuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, czeSciowo zeznania
shuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

W/w przedsiebiorstwo panstwowe w dacie 1985-1986, produkowalo wode stolowa z etykieta (...).
Powdd w latach 1992 -2000 r. sprzedawat wode (...).

dowody: dowody zalegajace w aktach sprawy VI GC 17/09: zdjecia etykiet k. 42-44, faktury VAT k. k. 69 i n.,
zestawienie produkcji k. 370, zestawienie sprzedazy k. 371, zestawienie sprzedazy k. 372, zestawienie sprzedazy k. 374,
reklama prasowa k. 376, informator rozlewni k. 378, k.380, pisma (...) sp. z 0.0. k. 389, 392,391, 394, rachunek k.
390, umowa o dostawe wody k. 393, zamdwienie na dostawe wody k. 394, 395, Kontrakt na dostawe k. 396, wydruk
z bazy danych UP k. 398, arkusz spisu z natury nr 34 k. 399,

czeSciowo zeznania stuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, cze$ciowo zeznania
stuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

W dacie 30.07.2000 r. powod zawart z W. G. i J. K. (2) wspolnikami spo6tki cywilnej Centrum Handlowe (...) s.c.
i poprzednikami prawnym pozwanego umowe najmu w/w nieruchomosci wraz z zakladem produkcyjnym. Umowa
obejmowata prawo do uzywania znaku towarowego firmy (...).

Produkcja wody (...) zajal sie najemca.
dowody: kopia KRS pozwanego k. 26, akta sprawy VI GC 17/09: umowa najmu dnia 30.07.2000 r. k. 429 t. ITI,

czeSciowo zeznania stuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, cze$ciowo zeznania
stuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,



W dacie 8.11.2000 r. poprzednicy prawni pozwanego zglosili do Urzedu Patentowego RP znak towarowy stowno-
graficzny (...).

Po6Zniejsze zgloszenie znaku towarowego przez powoda z daty 25.01.2001 r. nie zostalo uwzglednione, z uwagi na
wezedniejsza date zgloszenia j.w.

Decyzja z dnia 20.12.2006 r. Urzad Patentowy w W. udzielil poprzednikowi prawnemu pozwanego prawa ochronnego
na ten znak towarowy w oparciu o art. 147 i art. 150 ustawy z dnia 30.06.2000 Praw wlasno$ci przemystowe;j.

Swiadectwo ochronne na znak towarowy wydane zostalo w dniu 13 czerwca 2007r. (nr (...)) z terminem ochrony od
dnia 8.11.2000 r. W $wiadectwie tym wskazano klasyfikacje elementow graficznych, jak tez kolory znaku towarowego:
niebieski, bialy, czerwony, czarny, zohy.

dowody: zgloszenie nr (...) z dnia 25.01.2001 r. k. 126, 127, akta sprawy VI GC 17/09 decyzja 20.12.2006 r. k. 409,
$wiadectwo ochronne nr (...) k. 420,

czeSciowo zeznania stuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, cze$ciowo zeznania
stuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

W dniu 19.04.2002 r. pozwany podnajal zaklad produkcyjny (...) sp. 0.0. upowazniajac tg Spotke do korzystania ze
znaku towarowego (...).

W dacie 22.07.2010 r. pozwany przeniosl prawa z rejestracji spornego znaku na podmiot (...) sp. z 0.0. sp. k., za cene
100 000 zl. netto.

dowody: umowa przeniesienia prawa k. 13, wydruk z baz danych Urzedu Patentowego RP nr zgloszenia 388520k.22,
faktura VAT k. 10, akta sprawy VI GC 17/09 umowa podnajmu k. 437,

cze$ciowo zeznania stuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, cze$ciowo zeznania
shuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

Postanowieniem z daty 14.11.2006 r. sygn. akt V Gu 27/06 Sad Rejonowy w R.oglosil upadlo$¢ powodowej spotki
obejmujaca likwidacje jej majatku.

Pozwany, nastepca prawny wspolnikow spoélki cywilnej Centrum Handlowe (...) zawnioskowal o wylaczenie znaku
towarowego slowno-graficznego (...) z masy upadloSci, powolujac sie na w/w decyzje Urzedu Patentowego.
Jednocze$nie wskazal, ze w ewidencji Srodkow trwalych spolki (...) nie bylo spornego znaku towarowego.

Postanowieniem z dnia 13.3.2007 r. V GUp 12/06/Ap-3 Sedzia Komisarz wniosek o wylaczenie oddalil. Pozwany
nastepnie wniost pozew o wylaczenie z masy upadloéci w sprawie V GUo 1/07, ktbére to postepowanie zostalo
zawieszone, z uwagi na zlozenie przez powoda wniosku o uniewaznienie spornego prawa ochronnego.

dowody: postanowienie z dnia 14.11.2006 r. V. GU 27/06 k. 16, akta sprawy VI GC 17/09:wniosek o wylaczenie k. 406
t. I11, decyzja (...).12.2006 . k. 409, pozew o wylaczenie z masy upadloéci k. 411, §wiadectwo ochronne nr (...) k. 420,

Syndyk Masy Upadloéci R. sp. 0.0. w upadloSci wniést do Urzedu Patentowego w marcu 2007 r. wniosek o
uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy (...) R- (...). Postepowanie w tym przedmiocie zostalo zawieszone
decyzja z dnia 8.10.2008 r. z réwnoczesnym wezwaniem wnioskodawcy o wystapienie na droge sadowa, celem
ustalenia zagadnienia wstepnego o ustalenie prawa wnioskodawcy do stowno-graficznego oznaczenia (...).

dowody: informacja Urzedu Patentowego z dnia 2.12.2016 r. k. 161, akta sprawy VI GC 17/09: wniosek powoda o
uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy z 23.03.2007 . k. 439, odpowiedZ pozwanego na wniosek powoda



k. 446, pismo powoda do urzedu patentowego z dnia 12.12.2007 r. t. III, pismo powoda do urzedu patentowego k.
454, decyzja z dnia 8.10.2008 r. k. 457,

cze$ciowo zeznania stuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia 31.01.2017 1.

Dnia 3 marca 2009 r. Syndyk Masy upadlosci (...) sp. 0.0. w upadlosci wnidst do Sadu Okregowego w R. w sprawie
VI GC 17/09 pozew o ustalenie, iz prawo do spornego znaku przyshuguje powodowi w oparciu o umowe sprzedazy z
dnia 4.05.1992 r. Postanowieniem z dnia 31.05.2010 r. postepowanie umorzono z uwagi na zakonczenie postepowania
upadlo$ciowego postanowieniem z dnia 3.11.2009 r. i wykreSlenie upadlego z rejestru KRS w dacie 12.05.2010 .

W dniu 22.02.2013 r. pow6d zostal ponownie wpisany do rejestru KRS. Postepowanie przed Urzedem Patentowym
umorzone zostalo w dniu 4 wrze$nia 2015r.

dowody: akta sprawy VI GC 17/09: pozew k. 2, zasdwiadczenie o dokonaniu wpisu k. 704, wydruk z KRS powoda k.
705, postanowienie z dnia 31.05.2010 r. k. 706,

cze$ciowo zeznania stuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174,

Okoliczno$é daty i ponownego wpisania powoda do rejestru KRS jako bezsporna nie wymagala dowodzenia w mysl
art. 229 kpc.

W dniu 12.10.2005 r. wszczeto zostalo §ledztwo, na skutek zawiadomienia zlozonego przez B. K. czlonka zarzadu R.
Sp. 0.0. 0 podejrzeniu popeklienia przestepstwa m.in. w sprawie usilowania przywlaszczenia znaku towarowego (...)
na szkode R. sp. o0.0. przez wlascicieli (...). (...) w R..

W dniu 30.11.2006 r. Sledztwo zostalo umorzone, wobec braku danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie
czynu zabronionego. W uzasadnieniu postanowienia wskazano min. na toczace sie postepowanie przed Urzedem
Patentowym o uniewaznienie znaku, uzaleznione od wyniku postepowania sagdowego.

dowody: postanowienie o umorzeniu z dnia 30.11.2006 r. k. 95,

W dniu 8.02.2016 r. powdd zbyl cze$¢ wierzytelnosci z tytutu odszkodowania w zwigzku z przywlaszczeniem i
bezprawnym rozporzadzeniem prawami do znakéw towarowych bedacych wlasno$cia R. sp. 0.0. , na rzez podmiotu
trzeciego, a to w wysokosci 26 793,36 zl.

dowody: pismo z dnia 11.02.2016 r. k. 154, pismo z dnia 11.02.2016 1. k. 155,

Powyzszy stan faktyczny Sad ustalit w oparciu o powotane dowody z dokumentow, jak tez kopii dokumentéw, takze
tych zalegajacych w aktach sprawy VI GC 17/09 po$wiadczonych za zgodno$¢ przez wystepujacego w tamtej sprawie
pelnomocnika, zawnioskowanych i kazdorazowo sprecyzowanych przez powoda, w takiej czeSci w jakiej druga strona
ich nie zakwestionowala. Sad dal takze cze$ciowo wiare dowodom z zeznan reprezentantéw obu stron procesu, a
to w zakresie w jakim znajdywaly pokrycie w dowodach dokumentéw, uznanych przez Sad za wiarygodne, jako
niekwestionowane przez strony, majac przy tym na uwadze positkowy charakter tego dowodu.

Sad Okregowy zwazyl co nastepuje:
Powod wywodzi swoje roszczenie o zaplate z art. 415 ke.

Tytulem wstepu wskaza¢ nalezy, iz powdd wyjasnil, iz nie rozszerza powodztwa o Zadanie ustalenia istnienia prawa /
art. 189 kpc/. Nie znajdujacym uzasadnienia w Swietle powyzszego bylo zatem zadanie /k. 158/ objecia sentencja
wyroku rozstrzygniecia w zakresie ustalenia prawa wlasno$ci do znaku towarowego. Pamietaé nalezy, ze przedmiot
orzekania pozostaje w §cistym zwiazku z przedmiotem procesu i nie moze byé rézny od tego przedmiotu. W niniejszej
sprawie zadaniem pozwu objete jest §wiadczenie pieniezne, wywodzone z naruszenia przez pozwanego prawa powoda,
nie za§ powbddztwo o ustalenie tego prawa. Okoliczno$¢é komu to prawo przyshugiwalo jest okoliczno$cig na ktoéra



powoluje sie powoéd w niniejszej sprawie o Swiadczenie i ktéra podlega ustaleniu w niniejszym postepowaniu,
ale jako element podstawy rozstrzygniecia pow6dztwa o odszkodowanie. Powyzsze, nie uzasadnia zamieszczenia
rozstrzygniecia w sentencji wyroku w przedmiocie ustalenia samego prawa.

Odpowiedzialnoéé¢ wedtug art. 415 ke wymaga natomiast ustalenia bezprawno$ci i winy sprawcy.

Rezim odpowiedzialno$ci odszkodowawczej z tytulu czynow niedozwolonych oparty na generalnej formule deliktu
koresponduje z zalozeniem, ze samo naruszenie dobr podmiotu prawa cywilnego jest, co do zasady, niepozadane
z punktu widzenia podmiotu, ktérego dobra sa naruszane. Zalozenie to odnosi sie tym bardziej do sytuacji, w
ktérej naruszenie okreSlonego dobra skutkuje ograniczeniem lub uniemozliwieniem korzystania z niego przez
podmiot uprawniony, mogacym skutkowaé¢ powstaniem szkody. Konsekwencja przyjecia zalozenia, ze naruszenie
dobr podmiotéw prawa cywilnego jest, co do zasady, niepozadane, jest sktonno$é do zaakceptowania ogolnej zasady,
w mySl ktorej dobra podmiotéw prawa cywilnego podlegaja ochronie przed ich naruszaniem, a w szczegblnosci przed
naruszaniem, z ktérego moze wynika¢ szkoda (zasada neminem laedere). /Art. 415 KC red. Osajda 2017, wyd. 16/B.
Lackoronski/M. Raczkowski/.

Znak towarowy powstaje niezaleznie od jakiejkolwiek procedury rejestracyjnej z momentem
oznaczenia nim towarow lub ustug przez przedsiebiorce. Rejestracja znaku towarowego nie jest
zatem przeslankq samego powstania znaku towarowego.

Powdéd podnosi w niniejszej sprawie, ze pozwany /jego poprzednicy prawni/ dokonujqc zgloszenia
znaku w Urzedzie Patentowym, naruszyli prawo majqtkowe powoda do znaku towarowego (...),
ktore powéd nabyl w oparciu o umowe z daty 4.05.1992 z (...) S.A.

W ocenie Sqdu material zgromadzony w niniejszej sprawie nie pozwala jednak na wykazanie
kwestii podstawowsej, a to, iz przed datq zgloszenia znaku przez pozwanego, to wlasnie powodowi
zaréwno przystugiwalo do niego prawo, jak tez, ze sie nim postugiwatl.

Powyzszego nie powod nie wykazatl przedkladajge dowéd z kopii umowy z daty 4.05.1992 r.,
kwestionowanej przez druggq strone, zlozony do akt innej sprawy ( tj. VI GC 17/09), poswiadczony
za zgodnosé przez wystepujgcego w tamtej sprawie pelnomocnika. Poswiadczanie wylgcznie przez
pelmomocnika wystepujacego w danej sprawie ma moc poswiadczenia urzedowego wmyslat. 129 §
3 kpc. Powyzszejuz samo w sobie podwaza w swietle stanowiska drugiej strony wartos¢ dowodowq
rzecznej kopii umowy.

Odnoszac sie natomiast do tresci tego dowodu, przy daleko idacym zalozeniu jego jakiekolwiek warto$ci dowodowej,
to nadal, wbrew twierdzeniom powoda, nie wynika z niego, aby sprzedajacy przekazal powodowej spdlce nieodplatnie
znaki towarowe produkowanych dotychczas wyrobéw. Dowdd w postaci rzeczonej umowy nie jest w tym zakresie
wiarygodny, ze wzgledu na stan kopii, w tym przekreSlania uniemozliwiajace odtworzenie miejscami jej tresci, w
szczegolnosci w zakresie spornego w sprawie zapisu dotyczacego znakow towarowych. Jako$¢ odbitki i zaznaczenia w
pozostalej czeSci takze uniemozliwiajg wiarygodne odtworzenie tre$ci umowy, a niewykluczonym przeciez jest, ze w
pozostalym zakresie umowa zawierala postanowienia majgce znaczenie dla praw do znakéw towarowych.

Zakladajac, nawet daleko idacg i niewykazang teze o przejSciu na powoda na mocy tej umowy praw do znakéw
towarowych, to takze z samych twierdzen powoda nie wynika, aby w umowie wskazano o jakie znaki chodzito. Skoro
tak to koniecznym byloby wykazanie, iz (...) S.A. przystugiwal znak towarowy sporny w sprawie, a objety umowg o tak
ogblnym brzmieniu. Kwestii tej nie wykazuje dowod z czarno - bialych zdje¢ etykiet, ktore wskazywac mialy na fakt, ze
firma ta faktycznie produkowata wlatach 1985 — 1986 (...). Powyzsze nie przesadza jednak, iz w dacie zawarcia umowy
sprzedajacy nadal postugiwal sie tym znakiem towarowym i ze przystugiwalo mu prawo do tego znaku (potencjalnie
mogl go przeciez np. zby¢ innemu podmiotowi). Nie jest ponadto znany uklad kolorystyczny etykiet (ze zdjec to nie
wynika), co takze nie pozwala na jednoznaczna identyfikacje tego znaku towarowego ze znakiem spornym w sprawie.



Powod nie wykazal takze (nawet nie uwiarygodnil) przejécia na niego prawa takze w sposob posredni, jako ze nie
wykazal, ze faktycznie po zawarciu tej umowy postugiwal sie spornym znakiem towarowym. Nie wykazuja tego dowody
w postaci faktur VAT, zestawienia produkcji, sprzedazy, asortymentu, reklam, zaméwienia etykiet. W zaden sposéb
nie wynika bowiem z nich jakim konkretnie znakiem towarowym, przy sprzedazy tej wody (na ktory skladaja sie takze
elementy graficzne) powdd faktycznie sie postugiwal.

Kolejng kwestig, ktora nalezy podkresli¢ jest, iz nie kazde zachowanie dotykajace czyjego$ prawa ma charakter czynu
bezprawnego.

Czynem bezprawnym moze by¢ bowiem tylko taki czyn, ktdry zostal popelniony w warunkach zlamania okreslonej
reguly postepowania, wyznaczonej przez normy prawa pozytywnego lub zasady wspotzycia spolecznego.

W przedmiotowej sprawie powod zarzucal popelienie przestepstwa przywlaszczenia z art. 284 kk § 1 kk stosownie
do ktoérego, kto przywlaszcza sobie cudza rzecz ruchoma lub prawo majatkowe, podlega karze pozbawienia wolno$ci
do lat 3.

Istota przywlaszczenia sprawcy polega wiec na bezprawnym potraktowaniu uzyskanej wczes$niej cudzej rzeczy jak
swojej wlasnej. Zamiar przywlaszczenia (animus rem sibi habendi) musi by¢ przy tym powiazany ze $§wiadomo$cia
sprawcy o braku tytulu prawnego ku temu. Innymi slowy, analogicznie jak przy kradziezy, cel sprawcy sprowadza sie
do nieodwracalnego pozbawienia wlasciciela okreslonego skladnika jego mienia i uczynienie z niego swojej wlasnoéci.

W razie braku prawomocnego wyroku skazujacego wydanego w postepowaniu karnym sad w sprawie cywilnej wladny
jest samodzielnie ustali¢ fakt popelnienia przestepstwa, wymaga to jednak dokonania wtasnych ustalen dotyczacych
istnienia znamion przestepstwa, wedlug zasad przewidzianych w prawie karnym. W postepowaniu cywilnym nalezy
dokonywac tego z duza dozg ostroznoéci, a to z uwagi na odrebnoéci jakie wykazuje procedura cywilna i karna, tak aby
regul ustalania znamion czynu zabronionego wyznaczonych przez prawo karne nie naruszy¢. Okoliczno$ci wskazujace
na czyn zabroniony musza by¢ udowodnione w taki sposo6b, aby wykluczyly watpliwoSci w tej materii, (tak SN w wyroku
z dnia 10.06.2016r., sygn. IV CSK 647/15) - co w niniejszej sprawie nie mialo miejsca

W przedmiotowej sprawie odnos$nie okoliczno$ci zgloszenia przez pozwanego wniosku do Urzedu Patentowego
powod wskazal na zeznania jednego ze wsp6lnikow pozwanej spolki (...), zlozone w sprawie VI GC 390/04, z
ktorych wynika¢ mialo, ze pozwany byl §wiadom, Ze nie przyslugiwalo mu prawo do znaku. Sad pominal przy
ustalaniu stanu faktycznego zawnioskowany dowod z protokotu rozprawy na te okoliczno$¢, majac na uwadze zasade
bezposrednioéci postepowania. Powyzsze mogloby co najwyzej stanowié¢ material pomocniczy przy ocenie zeznan tej
osoby zlozonych bezposrednio przez Sadem orzekajacym w niniejszym postepowaniu, dowdd taki nie zostal jednak
w sprawie zawnioskowany.

Kolejng kwestia jest, ze powdd zarzuca pozwanemu nie tylko bezprawne doprowadzenie do rejestracji, ale tez
bezprawne poslugiwanie sie znakiem towarowym. Tymczasem bezprawno$¢ wylacza sytuacja, ktéra ma prawne
usprawiedliwienie. Kwestia podstawowa w niniejszym przypadku jest uzyskanie przez pozwanego prawa ochronnego
na znak towarowy, ktoéry to znak jest chroniony na podstawie ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej. Prawo do
zarejestrowanego znaku towarowego jest prawem majatkowym, wylacznym, bezwzglednym, zbywalnym. Prawo to
moze zosta¢ uniewaznione w my$l art. 164 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, a podstawa uniewaznienia decyzji
w tym przedmiocie jest stwierdzenie braku podstaw prawnych do jej wydania od poczatku. Pozwany legitymowal
sie w sprawie prawem ochronnym do znaku towarowego i niewatpliwie, dopoki prawo to nie zostanie uniewaznione
na drodze postepowania administracyjnego, nie mozna zakwestionowa¢ ochrony przystugujacej pozwanemu. Nalezy
jednak wzigé pod uwage, ze wobec wylaczenia mozliwoSci dokonania przez sad powszechny oceny wazno$ci
zarejestrowania tego znaku, strona powodowa nie moze podnosi¢ w procesie istotnych dla jego sytuacji prawnej
okoliczno$ci, zwiazanych z brakiem podstaw do rejestracji. Obrone swoich praw w tym zakresie pow6d moze podjac
jedynie w postepowaniu administracyjnym. Ewentualne uniewaznienie prawa z rejestracji znaku towarowego bedzie



mialo konstytutywny charakter i tym samym, moze stanowi¢ konieczny element merytorycznego rozstrzygniecia w
ewentualnym postepowaniu sgdowym, prejudycjalnie je poprzedzajac.

W niniejszym przypadku, jak wskazano wyzej, powod ze stosownym wnioskiem wystapil, lecz decyzja Urzedu
Patentowego uzalezniona zostala od ustalenia powyzszej kwestii w postpowaniu sadowym, do czego jednak ostatecznie
nie doszlo, co skutkowalo umorzeniem postepowania w przedmiocie uniewaznienia znaku.

Powdd zarzucil w kontekscie deliktu z art. 415 ke takze naruszenie, blizej tego nie uzasadniajac, art. 296 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej oraz art. 3 i art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powdd zarzucajac czyn niedozwolony, przy powolaniu sie na powyzsze przepisy, wskazal na postugiwanie sie w zlej
wierze znakiem towarowym, bezprawne wykorzystywanie renomy marki R., jej znakiem towarowym, ktore godzito w
jego dobro i stanowilo naruszenie zasad wspdlzycia spolecznego i dobrych obyczajow.

Niezrozumialym jest zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 1 Pwp, ktéry reguluje roszczenia na wypadek naruszenia
prawa ochronnego do znaku towarowego o ktorym mowa w art. 153 ust. 1 Pwp, a stosownie do ktérego przez uzyskanie
prawa ochronnego nabywa sie prawo wylgcznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na
calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a ktéorym powodd nie dysponowal.

Odnoénie za$ art. 10 uznk nalezy mie¢ za§ na uwadze jego cel, jakim jest zapewnienie prawdziwosci i rzetelnosci
informacji podawanych do wiadomosci klientéw oraz nabywcoéw towardw i ustug o istotnych cechach tych towaréw
i ushug. Trudno jest postawi¢ pozwanemu zarzut, iz wprowadzal odbiorcow w blad postugujac sie spornym znakiem
towarowym, skoro przystugiwalo mu don prawo ochronne, ktérego ostatecznie nie uniewazniono. Jednocze$nie zas,
jak to w sprawie ustalono, powod nie produkowal juz wody (...).

Przepis art. 3 ust. 1 znku okreS§la natomiast ogblnie czyn nieuczciwej konkurencji. Definiuje jego pojecie za
pomocg terminéw prawnych o charakterze ogbélnym - sprzeczno$¢ z prawem i przy uzyciu terminu dobre obyczaje.
Bezprawno$¢ w kontekscie pojecia deliktu z art. 415 ke takze moze oznacza¢ bezprawno$¢ rozumiana jako
naruszenia zawartych w przepisach - réznych zreszta galezi prawa - zakazéw czy nakazoéw, adresowanych do
ogoétu lub okreslonych podmiotow, ale tez naruszenia zasad wspolzycia spotecznego, rozumianych jako powszechnie
akceptowane w spoleczenstwie reguly uczciwego, rzetelnego, lojalnego postepowania, zasady stusznoéci, dobrych
obyczajow, etycznego zachowania wobec drugiego czlowieka. Powod jednocze$nie nie wskazal tez o jakie konkretne
dobre obyczaje czy zasady wspolzycia spolecznego chodzi.

Bez wzgledu jednak na to, czy czyn niedozwolony mial polegaé na bezprawnym w rozumieniu art. 415 kc
doprowadzeniu do rejestracji znaku, czy tez na poslugiwaniu sie nim juz po rejestracji , czego powod w dostateczny
sposéb nie sprecyzowal, to powyzsze argumenty w $wietle roszczenia odszkodowawczego powoda majg jednak dalsze
znaczenie , a to z tego wzgledu, ze jak to juz powyzej wskazano, pow6d nie wykazal kwestii podstawowej, a to iz w ogole
na jakimkolwiek etapie t.j. przed, czy po zarejestrowaniu znaku przez pozwanego - przystugiwalo prawo do znaku
towarowego (...) .

Roszczenie powoda wywodzone ewentualnie z w/w ustaw jest tez niezasadne takze z uwagi na zasadny zarzut
przedawnienia.

Zgodnie z art. 20 uznk roszczenia z tytulu czyndéw nieuczciwej konkurencji ulegaja przedawnieniu uptywem lat trzech.
Bieg przedawnienia rozpoczyna sie oddzielnie co do kazdego naruszenia (przepis art. 442 Kodeksu cywilnego stosuje
sie odpowiednio). Zgodnie natomiast z art. 296 us. 1 Pwp mozna dochodzi¢ naprawienia szkody na zasadach ogo6lnych.

Wobec uchylenia art. 442 kc zastosowanie do roszczen w dacie 10.08.2007 r. jeszcze nie przedawnionych /art. 2

ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny /Dz.U. nr 80. Poz. 538/ znajdzie art 442 "ke.



W przedmiotowej sprawie brak bylo podstaw do ustalenia, iz czyn pozwanego stanowil przestepstwo, zatem

przedawnienie nalezy rozpatrywaé w oparciu o art. 442 ' § 1 ke.

Whbrew twierdzeniom powoda pierwszym dniem od ktérego mdgt dochodzi¢ roszenia nie byt dniem ponownego wpisu
Spoltki do KRS, co mialo miejsce w dniu 22.02.2013 1.

Powdd zglosil znak towarowy do Urzedu Patentowego w dacie 25.01.2001 r. (wniosek nie zostal uwzgledniony). Sam
wskazal, Ze niemoznos$é zarejestrowania przez niego znaku wynikala wylacznie z faktu weze$niejszego zarejestrowania
go przez pozwanego. Powyzsze wskazuje wyraznie na to, iz powdd juz z w tamtej dacie wiedzial o osobie sprawcy
i szkodzie. Z pewnoS$cia za$ wiedza o szkodzie i osobie obowigzanej do jej ewentualnego naprawienia dysponowat
najp6zniej w dacie 12.10.2005 r. , kiedy to wszczete zostalo §ledztwo na skutek zawiadomienia przez B. K. czlonka
zarzadu R. sp. 0.0. o podejrzeniu popehlienia przestepstwa m.in. w sprawie usilowania przywlaszczenia znaku
towarowego (...) na szkode R. sp. o0.0. przez wlascicieli (...). (...) w R..

Nie byt uzasadnionym wniosek, iz moment powstania szkody po stronie powoda nalezy wiaza¢ dopiero ze sprzedaza
znaku przez pozwanego na rzecz podmiotu trzeciego w 2010 r. Powod wywodzil delikt juz z faktu doprowadzenia
do zarejestrowania znaku i korzystania z niego przez pozwanego. Rozpoczecie za$ biegu terminu przedawnienia w
zwigzku z uzyskaniem wiedzy o szkodzie nie musi sie lgczy¢ z wiedza o jej zakresie czy trwaloéci jej nastepstw.

Uzasadnionym jest zatem wniosek, iz najpdzniej w dacie 12.10.2005 r. rozpoczal sie bieg przedawnienia z art. 442

'§ 1 ke. Nie przerwalo go ogloszenia upadioéci spotki w dacie 14.11.2006 r. Syndyk masy upadloéci nadal dziala na
rzecz upadlego jako jego zastepca poséredni (syndyk nie wnidst za§ powodztwa o odszkodowanie). Przyjawszy nawet
date ogloszenia upadlosci jako poczatkowa, to bieg terminu przedawnienia nie zostal tez przerwany powodztwem o
ustalenie z art. 189 kpc, ktére zostalo wniesione w dacie 3.03.2009 r., uwzgledniwszy okoliczno$¢, ze ustawodawca
w art. 123 ke zdecydowal sie na ograniczenie katalogu dzialan wierzyciela przerywajacych bieg przedawnienia do
czynnoéci podjetych bezpoérednio w celu realizacji roszczenia. Co do zasady bieg przedawnienia przerywa takze
czynno$¢ zmierzajaca do ustalenia roszczenia; czynnoécig taka jest wytoczenie powodztwa o ustalenie istnienia
stosunku prawnego lub prawa, wnoszonego na podstawie art. 189 kpc. Jezeli jednak powod dochodzi ustalenia
stosunku prawnego o zlozonym charakterze, to wytoczenie powodztwa o ustalenie nie przerywa biegu przedawnienia
wszystkich roszczen wystepujacych w tym stosunku prawnym, a tylko roszczen wyraznie okre$lonych w pozwie
(syndyk dochodzit ustalenia, ze prawo wlasno$ci spornego znaku towarowego przystugiwato R. sp. 0.0.).

Majac na uwadze powyzsze Sad oddalil powodztwo na podstawie art. 415 ke orzekajgc jak w pkt I wyroku , w
przedmiocie kosztow procesu , na ktore o stronie pozwanego zlozyly sie koszt zastepstwa procesowego /§ 2 pkt 7
rozp. Min. Spr. z dnia 22.10.2015 r. /DZ.U.2015.p0z1804/ w zw. z § 2 rozp. Min. Spr. z dnia 3.10.2016 r. /Dz.U.
2016.poz. 1667/ i koszt oplaty skarbowej od pelnomocnictwa majac na uwadze zasade odpowiedzialnoéci za wynik
postepowania /art. 98 kpc/ orzekl jak w pkt IT wyroku.



