Sygn. akt V ACa 455/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 paZdziernika 2016 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku — V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Jacek Grela (spr.)
Sedziowie: SA Dorota Gierczak
SO del. Teresa Karczynska - Szumilas
Protokolant: stazysta Ewelina Gruba

po rozpoznaniu w dniu 27 pazdziernika 2016 r. w Gdansku na rozprawie

skargi S. P. o wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Gdansku z
dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie o sygn. (...) z powddztwa (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosScia spotki
komandytowej w W.

przeciwko S. P.
o nakazanie i zaplate

1. zmienia wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 21 grudnia 2012 roku, zapadly w sprawie o sygn. akt (...), w
punkcie I (pierwszym) w ten sposob, ze zmienia wyrok czeSciowy Sadu Okregowego w T. z dnia 26 lipca 2012 roku,
zapadly w sprawie (...)poprzez oddalenie powbdztwa,

2. zasgdza od powoda na rzecz pozwanego kwote 1.440 (jeden tysiac czterysta czterdzieci) zlotych tytulem zwrotu
kosztoéw postepowania wznowieniowego.

SSO Teresa Karczyniska-Szumilas SSA Jacek Grela SSA Dorota Gierczak
Na oryginale wlasciwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 455/13

UZASADNIENIE

Sad Okregowy w T. wyrokiem czeSciowym z 26 lipca 2012 r. w sprawie z powbddztwa (...) spolki z ograniczong
odpowiedzialnoS$cia spotki komandytowej w W. przeciwko S. P. o nakazanie i zaplate nakazal pozwanemu zaprzestania
oznaczania(...)i wprowadzania ich do obrotu, umieszczania tego znaku towarowego na dokumentach zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu (...), zaprzestania poshugiwania sie tym znakiem towarowym w celu reklamy (...),
usuniecie tego znaku z wyprodukowanych (...) znajdujacych sie w jego dyspozycji i towaru wprowadzonego do obrotu,



zniszczenie materialow reklamowych z tym znakiem towarowym (pkt 1 -5 wyroku) oraz opublikowanie powyzszej
formuly sentencji wyroku wf(...)

Zasadnicze motywy wyroku byly nastepujace:

Powdd domagal sie nakazania pozwanemu wykonania powyzszego Swiadczenia oraz zasadzenia na jego rzecz kwoty
50.000 zh. Twierdzil, ze jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy(...)udzielonego dla oznaczania
towaréw w postaci(...)”, a pozwany narusza jego prawo, oznaczajac produkowang przez siebie(...)tym znakiem
towarowym i wprowadzajac tak oznaczony towar do obrotu, umieszczajac ten znak na dokumentach i postugujac sie
nim w celu reklamy.

Pozwany domagal sie oddalenia powbdztwa w zwigzku ze zlozonym sprzeciwem na udzielenie powodowi prawa
ochronnego i 0 zawieszenie postepowania do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Urzad Patentowy RP. Podkreslil,
ze nie uzywa (...) jako znaku towarowego, lecz jako oznaczenia informujacego o (...)gotowego produktu, gdyz jest
to(...), uzywane przez niego nazwy (...) wskazuja na ich(...).

Sad Okregowy ustalil, ze strony w ramach dzialalno$ci gospodarczej wytwarzaja i wprowadzaja do obrotu (...)Urzad
Patentowy odméwil powodowi 29 wrze$nia 2008 r. udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy(...)zas decyzja
7 24 pazdziernika 2011 r. udzielil takiego prawa na znak towarowy (...) z prawem pierwszenstwa na jego rzecz,
przeznaczony m.in. do oznaczania (...). Powdd wezwal pozwanego pismem z 10 stycznia 2012 r. do zaniechania
stosowania(...)wycofania z rynku tak(...)umieszczenia w ogdlnopolskiej prasie informacji o dokonanym naruszeniu.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. pozwany zglosil do Urzedu Patentowego sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego
powodowi.

Sad Okregowy uznal, ze nie zachodza przestanki do zawieszenia postepowania, skoro powdd uzyskal prawo ochronne
na podstawie prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego. Wedlug art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. - Prawo wlasnosci przemyslowej znakiem towarowym moze byé w szczegblnosci wyraz. Na znak towarowy moze
by¢ udzielone $wiadectwo ochronne i powod je uzyskal. Gdyby Urzad Patentowy uchylil te decyzje, pozwany moze
domagac sie wznowienia postepowania w tej sprawie.

W $wietle art. 296 ust. 2 pkt 1 tej ustawy pozwany niewatpliwie narusza prawo ochronne powoda, wiec powodowi
przystuguja roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 11 la w zw. z art. 287 ust. 2 tej ustawy, totez Sad uwzglednit
niepieniezne zadania powoda.

Pozwany zlozyl apelacje. Domagal sie zmiany wyroku i oddalenia powoddztwa oraz zasadzenia kosztoéw procesu,
ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
Kwestionowal zasadno$¢ udzielenia powodowi prawa ochronnego, powolywatl sie na trwajace postepowanie wywolane
jego sprzeciwem wobec udzielenia powodowi prawa ochronnego.

Powdd wnosil o oddalenie apelacji i o zasadzenie kosztoéw procesu.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt (...), Sad Apelacyjny w Gdansku oddalil apelacje pozwanego
i rozstrzygniecie o kosztach postepowania apelacyjnego pozostawil Sadowi Okregowemu w T..

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja jest bezpodstawna. Sad odwolawczy podzielil argumenty podane w uzasadnieniu wyroku, wiec nie zachodzila
potrzeba ich powtarzania.

Dodanie przez pozwanego na opakowaniu (...)nie jest tylko oznaczeniem(...)przez uzycie powszechnego stlownictwa,
ale wkracza w sfere problematyki znakéw towarowych, skoro powod uzyskal swiadectwo ochronne na stowny znak
(...)dla produkowanych przez niego (...). Celem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest umozliwienie



realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego polegajacej na zagwarantowaniu konsumentowi lub innemu
kontrahentowi identycznoéci pochodzenia oznaczonego nim towaru lub uslugi od towaru lub uslugi innego
pochodzenia.

W ocenie Sadu ad quem w niniejszej sprawie cel ten nie bylby osiagniety, gdyby podzieli¢ poglad pozwanego, ze
powdd bezpodstawnie uzyskal prawo ochronne. Powod, przez uzyskanie prawa ochronnego nabyl prawo wylacznego
uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro
niesporne jest, ze pozwany postuguje sie tym znakiem towarowym, to slusznie Sad Okregowy uznal, ze powodowi
przystuguja roszczenia, ktore zostaly uwzglednione w wyroku czeSciowym.

Pozwany — dodal Sad drugiej instancji - oparl apelacje na jednym w istocie zarzucie, tym mianowicie, ze Urzad
Patentowy RP bezpodstawnie udzielil powodowi prawa ochronnego. Tymczasem sad powszechny nie moze w tego
rodzaju postepowaniu kwestionowa¢ udzielenia przez Urzad Patentowy RP prawa ochronnego, gdyz jest zwigzany ta
konstytutywna decyzja wydang przez wlasciwy organ zgodnie z jego kompetencja. Wedlug art. 246 ust. 1 ustawy -
Prawo wlasno$ci przemyslowej, kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu
prawa ochronnego. Zaden przepis ustawy nie wskazuje jednak, ze wniesienie sprzeciwu powoduje zawieszenie
wykonania decyzji. Niesporne jest, ze Urzad

Patentowy wskutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie wydat decyzji o zawieszeniu udzielonego powodowi
prawa ochronnego. W czasie rozpatrywania tej sprawy w postepowaniu apelacyjnym powdd nadal jest uprawniony
do ochrony praw wynikajacych z rejestracji znaku towarowego.

Zdaniem Sadu odwolawczego, powyzsze okoliczno$ci przemawialy za oddaleniem apelacji, co tez Sad Apelacyjny
uczynit na podstawie art. 385 k.p.c.

Skarga kasacyjna zostala odrzucona przez Sad Apelacyjny postanowieniem, z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Pismem z dnia 27 maja 2013 r. pozwany wniosl skarge o wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym
wyrokiem Sadu Apelacyjnego z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt (...).

Skarzacy powolat sie na decyzje z dnia 27 lutego 2013 r. uniewazniajaca prawo ochronne na znak towarowy (...)

Z uwagi na toczace sie postepowanie przed Sadami Administracyjnymi, postanowieniem z dnia 9 wrzesnia 2014 r.
zawieszono postepowanie na zgodny wniosek stron (k. 76-78 akt).

Wyrokiem z dnia 27 maja 2014 r. Wojewddzki Sad Administracyjny w W. w sprawie(...)uchylil decyzje z dnia 277 lutego
2013 r. i stwierdzil, Ze nie podlega ona wykonaniu (k. 97-109A akt).

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2016 r. Naczelny Sad Administracyjny w sprawie(...), uchylit wyrok Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w W. z dnia 27 maja 2014 r. i oddalil skarge (k. 113 i 121-126 akt).

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 r. zostalo podjete zawieszone postepowanie (k. 113 akt).
Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Nie powinno by¢ spornym, ze powddztwo wytoczone w sprawie(...)oparte bylo na prawie ochronnym na znak
towarowy, co zostalo potwierdzone §wiadectwem ochronnym o numerze R- (...) (k. 85 akt).

Legitymujac sie tym $wiadectwem powod domagatl sie ochrony prawnej, poprzez wskazane w pozwie roszczenia.

Nie ulega watpliwo$ci, ze po prawomocnym zakonczeniu postepowania, co nastapilo w dniu 21 grudnia 2012 r.
wskutek wydania wyroku przez Sad Apelacyjny (k. 166 akt o sygn. (...)), zapadla decyzja z dnia 27 lutego 2013 r, moca
ktorej zostalo uniewaznione przedmiotowe §wiadectwo ochronne o numerze R- (...) (k. 6 akt).



Powyzsza decyzja zostala uchylona przez Wojewodzki Sad Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 27 maja 2014 r.
(k. 97- (...) akt).

Z kolei powyzszy wyrok zostat uchylony a skarga oddalona wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 10
czerwca 2016 r. (k. 121-126 akt).

Sekwencja powyzszych orzeczen oznacza, ze aktualnie funkcjonuje w obrocie prawnym i wywiera wskazane w niej
skutki prawne decyzja z dnia 27 lutego 2013 r., uniewazniajgca prawo ochronne na znak towarowy(...)na ktorej
pozwany oparl skarge o wznowienie postepowania.

Nalezy podkresli¢, ze decyzja o uniewaznieniu prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter konstytutywny i
wywoluje skutek ex tunc, czyli z mocg wsteczna. W przypadku uniewaznienia prawa do znaku skutek decyzji liczony
jest od dnia udzielenia prawa ochronnego, a tym samym prawo to traktowane jest tak, jakby nigdy nie powstalo
(zob. R. Skubisz, Prawo znakéw..., s. 220). Skutki takiej decyzji rozciagaja sie roéwniez na osoby trzecie, gdyz w
przypadku uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy nalezy uznac za niewazne zbycie lub obciazenie prawa
ochronnego, ktore zostalo uznane za niewazne, jak tez upowaznienie do wykonywania takiego prawa (zob. tak U.
Prominska, Ustawa o znakach..., s. 108) — por. Sitko J. (w:),

Prawo wlasnoéci przemystowej, komentarz, Lex 2015, teza 12 do art. 164 (tak rowniez Kostanski P., Prawo wlasnoSci
przemystowej, komentarz, teza 19 do art. 164).

Podstawa prawng wznowienia postepowania przez pozwanego byl art. 403 § 2 k.p.c.

Przypomnie¢ nalezy, ze w my$l tego przepisu mozna réwniez zadaé wznowienia w razie pdzniejszego wykrycia
prawomocnego wyroku, dotyczacego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczno$ci faktycznych
lub $érodkéw dowodowych, ktére moglyby mie¢ wplyw na wynik sprawy, a z ktorych strona nie mogla skorzysta¢ w
poprzednim postepowaniu.

W literaturze przedmiotu oraz judykaturze przyjmuje sie m.in., ze okreSlona w art. 403 § 2 podstawa skargi o
wznowienie postepowania nie zachodzi, jezeli w poprzednim postepowaniu istniala obiektywna mozliwo$¢ powolania
sie na okoliczno$ci faktyczne lub $rodki dowodowe, a zaniechanie strony w tym przedmiocie bylo nastepstwem jej
zaniedban, opieszalo$ci, zapomnienia czy blednej oceny potrzeby ich powolania (postanowienie SN z dnia 10 lutego
1999 ., I CKN 807/98, Lex nr 78214, postanowienie SN z dnia 12 lutego 2004 r., V CZ 2/04, niepubl. i postanowienie
SN z dnia 25 maja 2011 r., II CZ 3/11, niepubl.).

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 4 marca 2005 r., III CZP 134/04 (Lex nr 151652) Sad Najwyzszy
stwierdzil natomiast, ze wykrycie okolicznos$ci faktycznych lub dowodoéw, ktore poza przestanka ich nieujawnienia w
postepowaniu prawomocnie zakonczonym, powinno by¢ dla strony skarzacej "nieujawnialne". Fakty zas ujawniane,
czyli te, ktore strona powinna znac, tj. miala mozliwos$¢ dostepu do nich, nie sa objete hipoteza tego przepisu — por.
D. Zawistowski (w:), Kodeks postepowania cywilnego, komentarz, tom II, teza 7 do art. 403 k.p.c.

Nie powinno budzi¢ zastrzezen, ze zgodnie z treécig art. 403 § 2 k.p.c., z uwagi na zastosowanie techniki legislacyjnej
w postaci alternatywy lacznej, mozna zada¢ wznowienia w razie wykrycia takich okolicznoéci faktycznych, w razie
wykrycia takich §érodkéw dowodowych lub w razie wykrycia takich okolicznosci faktycznych i srodké6w dowodowych,
ktére moglyby mie¢ wplyw na wynik sprawy, a z ktdérych strona nie mogla skorzysta¢ w poprzednim postepowaniu.

Niewatpliwie, érodek dowodowy w postaci decyzji z dnia 27 lutego 2013 r. uniewazniajacej prawo ochronne (k. 6 akt),
powstal dopiero po uprawomocnieniu sie wyroku Sadu Apelacyjnego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Jednakze nalezy ponownie siegnaé¢ do problematyki zwigzanej ze skutecznoScia takiej decyzji. Ot6z — o czym byla
juz mowa powyzej - decyzja o uniewaznieniu prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter konstytutywny i



wywoluje skutek ex tunc, czyli z moca wsteczng. W przypadku uniewaznienia prawa do znaku skutek decyzji liczony
jest od dnia udzielenia prawa ochronnego, a tym samym prawo to traktowane jest tak, jakby nigdy nie powstalo.

Prawo ochronne pierwotnie przystugiwalo powodowi od dnia 11 grudnia 2008 r. (k. 85 akt o sygn. (...)).

Zatem, skoro przedmiotowa decyzja o charakterze konstytutywnym wywolala wsteczny skutek, to oznacza, ze od dnia
11 grudnia 2008 r. powodowi nie przystugiwalo rzeczone prawo ochronne. Wobec tego wnoszac pozew w 2012 r. powdd
nie mog}t oprze¢ swoich roszczen na prawie ochronnym na znak towarowy, gdyz ono nie istnialo. W rezultacie podczas
procesu przed Sadem pierwszej instancji, jak i przed Sgdem odwolawczym, istniata okoliczno$¢ (fakt) w postaci braku
prawa ochronnego, cho¢ obiektywnie pozwany nie mogl sie na nig jeszcze powolaé. Jednakze z uwagi na wsteczny
skutek decyzji uniewazniajacej niewatpliwie taka nieujawnialna dla pozwanego okoliczno$é poza procesem istniala.

Wskazana powyzej problematyka byla juz przedmiotem analizy w nauce prawa. Mozliwo$¢ takiej konstrukeji prawnej
zostala zaaprobowana w Systemie Prawa Procesowego. Wskazano tam m.in., ze (...) powstaje pytanie, czy byt
prawomocnego wyroku lub innego orzeczenia merytorycznego powinien by¢ wzruszony w razie, gdyby nastepczo
doszlo do uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej, ktéra byla uwzgledniona przy wydawaniu wyroku lub
innego orzeczenia. Chodzi o wzruszenie decyzji administracyjnej w szczegdlno$ci w wyniku wznowienia postepowania
administracyjnego (art. 145 i nast. k.p.a.) lub stwierdzenia jej niewazno$ci (art. 156 i nast. k.p.a.). (...) w wypadku
nastepczego uchylenia prejudykatu cywilnego, opowiedzie¢ sie nalezy za tym, aby art. 403 § 1 pkt 1 in fine k.p.c.
stosowany byl w drodze analogii, jezeli doszlo do nastepczego podwazenia ostatecznej decyzji

administracyjnej, ktéra miata wplyw na wyrok lub inne orzeczenie merytoryczne wydane w postepowaniu cywilnym.
Uzasadniaja to te same wzgledy, ktére uzasadniaja uchylenie prejudykatu cywilnego. Jezeli zatem podwazenie
ostatecznej decyzji administracyjnej, na ktorej zostal oparty wyrok cywilny, nastapilo ze skutkiem ex tunc, za
dopuszczalne nalezy uznaé wznowienie postepowania cywilnego. Nie byloby wystarczajace, gdyby podwazenie decyzji
administracyjnej dzialalo jedynie ex nunc. W tym kontek$cie niezasadne jest ogoélne stwierdzenie, ze podwazenie
ostatecznej decyzji administracyjnej z racji tego, ze nastapilo po uprawomocnieniu sie orzeczenia cywilnego, mialoby
stanowi¢ nowe zdarzenie prawne, ktére mialoby pozwoli¢ na wniesienie sprawy bez narazenia sie na zarzut powagi
rzeczy osadzonej. Stwierdzenie to mozna odnosi¢ tylko do wypadku, w ktérym ostateczna decyzja administracyjna
zostaje podwazona ze skutkiem ex nunc. Istotne jest bowiem nie to, kiedy doszlo do obalenia decyzji administracyjnej,
na ktérej oparty byl prawomocny wyrok cywilny, lecz to, czy wskutek jej obalenia odpadla podstawa tego wyroku.
O takim odpadnieciu mozna moéowié tylko wowcezas, gdy skutki prawne decyzji administracyjnej upadajg z mocag
wsteczng, a jest to wykluczone, gdy skutki te ustajg tylko pro futuro. Nastepcze podwazenie ostatecznej decyzji
administracyjnej ze skutkiem ex tunc moze stanowié¢ podstawe wznowienia niezaleznie od tego, czy sad cywilny
prawidlowo, czy nieprawidlowo przyjal swoje zwiazanie ta decyzja. Podwazenie takie natomiast nie moze uzasadniaé
wznowienia, jezeli sad cywilny zasadnie lub bezzasadnie zalozyl, ze ostateczna decyzja administracyjna nie wiazala go,
gdyz nie mozna wtedy mowic o oparciu jego orzeczenia na tej decyzji, niezaleznie od tego, czy samodzielnie oceniajac
kwestie prawna rozstrzygnieta decyzja, zajal stanowisko zgodne z decyzja, czy tez nie (por. K. Weitz (w:), System Prawa
Procesowego, Srodki zaskarzenia, tom III, cz. 2, Warszawa 2013, teza 4, str. 1366-1368).

W rezultacie, w ocenie Sadu Apelacyjnego w okolicznoSciach rozpoznawanej sprawy zachodzily podstawy do
wznowienia postepowania i ponownego merytorycznego rozstrzygniecia sprawy w graniach zakre$lonych przez skarge

pozwanego o wznowienie postepowania, na podstawie art. 412 § 1i 2 k.p.c. w zw. z art. 403 § 2 k.p.c.

Zaznaczono juz powyzej, ze powod wywodzil swoje roszczenia z prawa ochronnego na znak towarowy. Sad pierwszej
instancji uwzglednil w czeéci roszezenia wydajac wyrok czeSciowy. Sad drugiej instancji podzielit zapatrywanie Sadu
a quo oddalajac apelacje. Zatem w sytuacji, gdy rzeczone prawo ochronne nie istnialo i nie moglo stanowi¢ podstawy
uwzgledniania zadan, to wyrok Sadu drugiej instancji podlegal zmianie w ten sposéb, ze zmiang skutkowal réwniez
wyrok Sadu pierwszej instancji poprzez oddalenie powddztwa.



Wobec tego, ze wyrok Sadu a quo miat charakter czeéciowy, czyli z punktu widzenia orzekania o kosztach procesu
nie byl orzeczeniem koniczacym postepowanie, a Sad ad quem pozostawil rozstrzygniecie o kosztach postepowania
apelacyjnego Sadowi Okregowemu w T., to brak bylo podstaw, aby Sad Apelacyjny rozpoznajacy przedmiotowa skarge
0 wznowienie postepowania, orzekal o kosztach postepowania pierwszoinstancyjnego i postepowania odwolawczego
w sprawie o sygn. (...) (...)

O kosztach postepowania wznowieniowego rozstrzygnieto na podstawie art. 108 § 1, 98 1 99 k.p.c. wzw. z § 2 ust. 1
i2wzw. z § 10 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za
czynnoéci radcoéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 490). Na koszty skladalo sie wynagrodzenie
pelnomocnika w kwocie 840 zl oraz 600 zl z tytutlu oplaty od skargi. Lacznie stanowilo to kwote 1440 zl.



