Sygn. akt I ACa 1714/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 lutego 2015 .

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Elzbieta Uznanska
Sedziowie: SSA Andrzej Szewczyk
SSO del. Barbara Baran (spr.)
Protokolant: st.sekr.sagdowy Urszula Klosinska

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. w Krakowie na rozprawie
sprawy z powodztwa (...) spotki z o.0. w K.

przeciwko Laboratorium (...) spélce z 0.0. w K.

o ochrone firmy

na skutek apelacji strony powodowe;j

od wyroku Sgdu Okregowego w Krakowie

z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt IX GC 259/12

uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje do ponownego rozpoznania Sqdowi Okregowemu
w Krakowie.

sygn. akt I ACa 1714/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 19 marca 2014 r. Sad Okregowy w Krakowie oddalil powodztwo Spolki z o.o. (...) z siedziba w K.
przeciwko Laboratorium (...) Spdlce z o.0. z siedzibg w K. o ochrone firmy i zasadzil od strony powodowej na rzecz
strony pozwanej koszty postepowania w kwocie 2 537 zl.

Strona powodowa domagala sie:
- nakazania stronie pozwanej usuniecia z jej firmy stowa (...),

- nakazania zaniechania postugiwania sie przez pozwana spolke stowem (...) jako nazwa jej przedsiebiorstwa oraz



- nakazania zaniechania uzywania domeny internetowej(...) w terminie jednego miesigca od dnia uprawomocnienia
sie wyroku,

- nakazania stronie pozwanej trzykrotnego opublikowania w dziennikach (...) Gazeta (...) i ,,(...) oraz w miesieczniku
(...) (...)ogloszen o cechach i treSci wskazanej w pozwie, w ktorych pozwana miala przeprosi¢ za naruszenie prawa do
firmy poprzez uzywanie w swoich oznaczeniach stowa (...).

Jako bezsporne przyjat sad, ze:

Powodowa spoétka zostala zawigzana umowa z 21 wrze$nia 1989 r. pod pierwotng nazwa Przedsiebiorstwo
Produkcyjno — Handlowe (...) Spélka z ograniczong odpowiedzialnoScia. Pod taka firma 17 listopada 1989 r. spotka
zostala wpisana do rejestru handlowego pod numerem(...) (...). Dnia 26 czerwca 1997 r. zmieniona zostala umowa
spolki, w tym rowniez jej firma, ktora od tej pory brzmi: (...) Spdtka z ograniczona odpowiedzialno$cia. Siedziba spotki
od chwili jej zawigzania mieéci sie w K.. W dniu 30 czerwca 2003 r. powodowa spotka (...) Sp. z 0.0. zostala wpisana
do Krajowego Rejestru Sagdowego — Rejestru Przedsiebiorcow.

Pozwana spolka - Laboratorium (...) Sp. z 0.0. zostala zawigzana 26 lipca 2002 r. Siedziba sp6tki miesci sie w K. a
jej wspolnikami sg M. W. (1), M. W. (2) i P. W.. Postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa — Srédmieécia w
Krakowie z 4 wrzeSnia 2002 r. spotke wpisano do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow. Pismami
z 16 kwietnia 2012 r. i z 19 kwietnia 2012 r. strona powodowa wezwala pozwang do usuniecia stowa (...) z firmy
pozwanej ,,Laboratorium (...) Spétka z ograniczona odpowiedzialnoScia” oraz ze skrétu jej firmy (...) Sp. z 0.0.”,
do zaniechania poslugiwania sie stowem (...) jako nazwa swojego przedsiebiorstwa oraz do zaniechania uzywania
domeny internetowej(...)Ponadto pozwana zostala wezwana do zlozenia o§wiadczen, ktére mialyby na celu usuniecie
skutkéw spowodowanych przez nig naruszen prawa do firmy powodowej spoiki.

Sad ustalil, ze:

Od powstania powo6dki przedmiot jej dzialalno$ci obejmowat m.in. produkgeje i obrét artykulami farmaceutycznymi,
kosmetycznymi oraz chemii gospodarczej a uchwala z 26 czerwca 1997 r. poszerzono go o produkcje artykulow
medycznych, ochrony zdrowia i spozywczych.

Produkcje kosmetykéw strona powodowa rozpoczela w roku 2002, a w roku 2012 w ofercie spotki znajdowalo sie 8
produktow, ktdre zgodnie z klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczng (...) zostaly zaliczone do kategorii
kosmetykoéw. Ponadto strona powodowa wytwarza produkty lecznicze dostepne bez recepty, ktérych dzialanie jest
zblizone do typowych wyrobow kosmetycznych. Produkty wytwarzane i dystrybuowane przez powodowa spotke nie sa
bezposrednio konkurencyjne wzgledem produktéw oferowanych przez pozwang. Na opakowaniach swoich produktow
spo6tka uzywa znaku towarowego (...), za$ na stronie internetowej (...)takze znaku ,F. (...)

Urzad Patentowy RP w latach 1998 i 2007 udzielil stronie powodowej prawa ochronnego na znak towarowy (...)
, Przy czym za pierwszym razem zostalo ono udzielone — od 15 listopada 1994 r. - dla wyrobéw perfumeryjnych i
farmaceutycznych, za$ za drugim razem — poczynajgc od 24 grudnia 2007 r. - takze dla wyrobow kosmetycznych oraz
szeregu innych towaréw zaliczanych do klas 3, 5 i 10 klasyfikacji nicejskiej. Ponadto decyzja tego Urzedu z 2007 r.
powodowa spoétka uzyskala prawo ochronne na znak towarowy ,F. (...)na towary przyporzadkowane do klasy 3 oraz
5 Kklasyfikacji nicejskiej, w tym na produkty kosmetyczne. Decyzja z 15 lutego 2012 r. Urzad Patentowy RP stwierdzil
wygasniecie z dniem 26 listopada 2002 r. prawa ochronnego na znak towarowy F. nr (...) (...) w czesci dotyczacej
wyrobdw perfumeryjnych zawartych w klasie 3 klasyfikacji nicejskiej, gdyz nie byl on rzeczywiscie dla tych wyrobow
uzywany.

Dnia 17 wrzeénia 1997 r. prowadzenie dzialalnosci gospodarczej rozpoczela spotka cywilna pod firma Laboratorium
(...) s.c., wspdlnikami ktorej przez caly okres jej dzialania byli P. W. oraz M. W. (2), a przez okolo p6t roku takze J.
B.. Pelnomocnikiem spo6tki byta M. W. (1). Siedziba spotki miescila sie w K.. Przedmiot jej dzialalno$ci stanowil m.in.
handel detaliczny i hurtowy wyrobami wlasnymi w zakresie kosmetykow: szamponow, odzywek do wlosow, eliksirow



i olejkow kapielowych oraz kremoéw. Spotka prowadzila w latach 2001-2002 dzialania promocyjne obejmujace
druk ulotek reklamowych i publikacji prasowych, w ktérych poslugiwala sie pelna firmg, badz tez skrotem (...)
dla oznaczenia swoich wyrobow. Publikacjom prasowym towarzyszyly zdjecia oferowanych wowczas przez spolke
produktéw, na opakowaniach ktérych uzywala znaku (...). Ponadto sp6tka poczynila naklady w celu opracowania i
zarejestrowania znaku towarowego (...).

Pismem z 26 lipca 1999 r. strona powodowa zwrdcila sie do spo6tki Laboratorium (...) s.c. o zaniechanie uzywania w
obrocie oznaczenia (...), w tym do usuniecia go z opakowan produktéw i materialéw reklamowych z uwagi na jego
znaczne podobienistwo do oznaczenia (...), ktére podlega ochronie ze znaku towarowego nr (...).

Spolka cywilna Laboratorium (...) s.c. zakonczyla prowadzenie dzialalnoSci w 2002 roku w zwiazku z zawigzaniem
oraz rozpoczeciem dzialalnosci przez spodlke Laboratorium (...) Sp. z 0.0. Przedmiot dzialalno$ci pozwanej obejmuje
m.in. produkcje oraz sprzedaz detaliczng wyrobéw kosmetycznych i toaletowych. Przedsiebiorstwo spolki cywilnej
nie zostalo wniesione aportem do pozwanej, ale zatrudnita ona pracownikéw spolki cywilnej, przejela jej klientow i
kontrahentéw i postuguje sie tymi samymi znakami towarowymi i recepturami, wniesionymi do niej przez wspdlnikow
jako wklady niepieniezne na pokrycie ich udzialow.

Produkty pozwanej sa dostepne w aptekach (takze internetowych), sklepach zielarskich i drogeriach, a takze w duzych
sieciach handlowych, w ktérych spéltka wprowadzila swoje towary do sprzedazy w 2008 r. Serie kosmetykow D.,(...)i
P. B. s3 dostepne wylacznie w aptekach. Na stronie internetowej (...)pozwana postuguje sie zaréwno pelng firma:
Laboratorium (...), jak i skrétowymi okreéleniami: ,, sklep (...)”, ,kosmetyki F.”. Z kolei opakowania produktéw strony
pozwanej opatrzone sg znakiem: (...).

Decyzja z 24 pazdziernika 2002 r. Urzad Patentowy RP odméwil pozwanej udzielenia prawa ochronnego na stowny
znak towarowy (...) dla produktéw nalezacych do 3 klasy klasyfikacji nicejskiej. Przyczyna decyzji odmownej byla
okoliczno$¢, iz zgloszony do rejestracji w dniu 17 listopada 1997 r. znak jest podobny do znaku slownego (...)
zarejestrowanego z pierwszenstwem od 15 listopada 1994 r. na rzecz strony powodowej. O fakcie zgloszenia znaku
(...) do rejestracji strona powodowa zostala poinformowana przez Urzad Patentowy RP na piSmie.

Pozwanej przysluguja prawa z szeregu zarejestrowanych znakoéw towarowych, w tym znakow stownych: (...), (...),
(...) dla wloséw F.”, (...), (...) - wszystkich dla produktéw kosmetycznych, znaku stownego (...) HOTEL BUSINESS
(...) oraz znaku slowno-graficznego: (...) dla kosmetykow.

Dnia 28 lutego 2011 r. Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego dokonal na rzecz pozwanej spolki rejestracji
Wspolnotowego Znaku Towarowego (...).

Powodowa spotka w dniu 11 grudnia 1998 r. zarejestrowala domene internetowa (...) natomiast strona pozwana
dokonala rejestracji domeny internetowej (...)w dniu 10 czerwca 2003 r. (...) spolka cywilna Laboratorium (...) s.c.
postugiwala sie w latach 2001-2002 domena (...) ktéra zostala uruchomiona w dniu 2 marca 2001 r.

Obie strony maja utrwalona dobra renome, co potwierdzaja przyznawane im oraz ich produktom nagrody i
wyrdznienia.

W marcu i w maju 2008 r. odbyly sie dwa spotkania przedstawicieli obu spotek. W pierwszym, do ktérego doszlo z
inicjatywy strony powodowej, uczestniczyli M. W. (1), W. S. oraz M. T., a w drugim, przeprowadzonym z inicjatywy
M. W. (1), takze M. W. (2) oraz dr S.. Czlonkom zarzadu powddki bylo wtedy znane pelne brzmienie firmy spotki
pozwanej. Podczas spotkan wyrazili oczekiwanie, iz pozwana spo6lka zmieni swoja firme w ten sposdb, Ze usunie z niej
stowo (...), na co jednak jej przedstawicielki nie wyrazily zgody.

Wobec podniesionego przez pozwang zarzutu przedawnienia dochodzonego roszczenia, Sad ograniczyl postepowanie
dowodowe do zbadania tego zarzutu.



Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego Sad I instancji uznal, ze zarzut przedawnienia jest zasadny i
powodztwo oddalit.

Sad stwierdzil, ze podstawe dochodzonego przez strone powodows roszczenia stanowi przepis art. 43'° k.c., zgodnie
z ktorym przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostalo zagrozone cudzym dzialaniem, moze zadaé zaniechania tego
dzialania, chyba ze nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moze on takze zada¢ usuniecia jego
skutkéw, zlozenia o§wiadczenia lub o$wiadczen w odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na zasadach ogélnych
szkody majatkowej lub wydania korzysSci uzyskanej przez osobe, ktéra dopuscila sie naruszenia.

Zbadanie zasadnoSci zarzutu przedawnienia wymagalo rozpatrzenia: charakteru samego prawa do firmy, natury

roszczen z art. 43'° k.c., na ktéry powolywala sie strona powodowa, zaé w razie uznania, iz roszczenia te maja charakter
majatkowy, terminu ich przedawnienia oraz momentu, od ktérego rozpoczat on swoj bieg .

Co do charakteru prawa do firmy Sad stanal na stanowisku, ze spos$réd reprezentowanych w doktrynie oraz w
orzecznictwie trzech pogladow, zgodnie z ktérymi stanowi ono prawo wylacznie majatkowe, badz wylacznie osobiste,
wzglednie ma charakter mieszany, czyli osobisto — majatkowy, za trafny - po wejéciu w zycie ustawy z dnia 14
lutego 2003 r., nowelizujacej Kodeks cywilny - uznaé nalezy pierwszy z nich. Wprowadzona wbéwczas regulacja
firmy wyraznie oddziela ja od débr osobistych. W zakresie identyfikacji przedsiebiorcy odgrywa ona analogiczna
role jak nazwisko w odniesieniu do osoby fizycznej, jednak o jej odlaczeniu od kategorii débr osobistych najpelniej

$wiadczy dopuszczenie, na podstawie art. 43° § 2 k.c., mozliwoéci udzielenia innemu przedsiebiorcy upowaznienia do
korzystania ze swojej firmy na zasadzie licencji, ktéra tym samym czyni firme przedmiotem obrotu gospodarczego.
Firma stanowi tez cenny skladnik majatku przedsiebiorcy (juz nie przedsiebiorstwa), ktéry przez swoje funkcje ma
wplyw na rozmiar osigganych przez przedsiebiorce zyskow. Podkreslit tez sad, ze zasadniczej zmianie ulegl takze

system ochrony dobra, jakim jest prawo do firmy. Obecnie jest on wyczerpujaco uregulowany w art. 43'° k.c.,
wzorowanym na art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktory stuzy
ochronie intereséw majatkowych, a nie débr osobistych przedsiebiorcy. Gdyby za$ prawo do firmy mialo stanowic¢
dobro osobiste, wystarczajgce w zakresie jego ochrony byloby odeslanie do art. 24 k.c. Swiadczy to wyraznie o intencji
ustawodawcy, aby odr6zni¢ prawo do firmy od dobr osobistych. Takze przyznanie przedsiebiorcy roszczenia o wydanie
korzys$ci uzyskanej przez osobe, ktéra dopuscila sie naruszenia prawa do firmy stanowi zaakcentowanie majatkowej
natury tego prawa, ktérego naruszenie godzi bezposrednio w interesy gospodarcze przedsiebiorcy. Dlatego Sad
przyjal, ze prawo do firmy ma charakter majatkowy.

Co do charakteru roszczen z art. 43'° k.c., wzorowanych na katalogu roszczen z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., ograniczajac
sie w analizie do roszczen, jakich dochodzi powodowa spoétka stwierdzil sad, ze charakter majatkowy roszczen z art.
18 u.z.n.k. wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreslal Sad Najwyzszy. Sad orzekajacy podzielajac ten poglad
stwierdzil, Zze odnosi sie do wszystkich przewidzianych w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. roszczen, w tym takze o zakazanie
niedozwolonych dzialan i o zlozenie stosownego o$wiadczenia. Dodatkowym argumentem za zakwalifikowaniem
tychze roszczen jako majatkowych jest okoliczno$é, ze stosownie do postanowien art. 20 u.z.n.k. ulegaja one
przedawnieniu. Brak jest natomiast przestanek, ktére uzasadnialyby przyjecie, ze identyczne co do tresci i funkcji

roszczenia z art. 43'° k.c. majg inny, czyli niemajatkowy, charakter. Wobec powyzszego Sad uznal, Ze roszczenia, z
ktérymi wystgpila powddka maja charakter majatkowy i podlegaja przedawnieniu.

Co do terminu przedawnienia roszczen z art. 43(( 10) k c. i ustalenia, kiedy rozpoczal swoj bieg niniejszej sprawie

zwazyt sad, ze ochrona prawa do firmy ustanowiona w art. 43 ke, jest ochrong przed czynami niedozwolonymi
a zatem dochodzone roszczenia przedawniaja sie wraz z uplywem trzyletniego okresu. O ile jednak w przypadku
roszczenia publikacyjnego, stanowigcego swoiste roszczenie o usuniecie skutkdéw naruszenia prawa i przywrocenie
stanu poprzedniego, nie ulega watpliwosci, ze termin jego przedawnienia rozpoczyna swodj bieg w dniu, w ktérym
poszkodowany dowiedziat sie o szkodzie i 0 osobie obowigzanej do jej naprawienia, o tyle w odniesieniu do roszczenia
o zaniechanie naruszen rozwaza¢ mozna zastosowanie art. 120 § 2 k.c., zgodnie z kt6rym bieg przedawnienia roszczen



o zaniechanie rozpoczyna sie od dnia, w ktorym ten, przeciwko komu roszczenie przysluguje, nie zastosowal sie
do tresci roszczenia. Majac jednak na wzgledzie stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w uchwale z dnia 25

pazdziernika 1974 r., do sygn. akt 39/74 zgodnie z ktérym ,przepisy art. 442 § 1 i 2 (obecnie art. 442(( 1))] k.c.
dotyczace poczatku biegu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym sa
przepisami szczegbélnymi w stosunku do unormowan tego zagadnienia zawartych w art. 120 k.c.”, Sad uznal, ze
bieg terminu przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszen prawa do firmy rowniez rozpoczyna sie w dniu, w
ktorym poszkodowany dowiedzial sie o szkodzie i o osobie obowigzanej do jej naprawienia. Precyzyjne okreslenia
dnia, w ktéorym powodowa spotka dowiedziala sie o wykorzystywaniu przez pozwang firmy zawierajacej sporne
slowo ,farmona” nie jest w okoliczno$ciach niniejszej sprawy mozliwe, jednak nastapilo to nie wcze$niej niz w dacie
rejestracji pozwanej spotki, czyli 4 wrze$nia 2002 r. Od powddki jako profesjonalisty mozna oczekiwaé szczegdlnej
dbalosci o swoje interesy. Skoro zatem juz w lipcu 1999 roku miata wiedze, ze na rynku dziala podmiot pod firmg
Laboratorium (...) s.c., do ktérego nawet wystosowala wezwanie do zaniechania postlugiwania sie sfowem ,(...)”,
powinna byla monitorowaé dalsze dzialania wspolnikow spotki cywilnej, dzieki czemu od samego poczatku, tj. od
momentu jej rejestracji, wiedzialaby o istnieniu pozwanej oraz o jej funkcjonowaniu pod obecnie kwestionowang
firma. Z tych wzgledow Sad uznal, Ze bieg terminu przedawnienia dochodzonych przez powodowa spoélke roszczen
rozpoczal sie 4 wrze$nia 2002 r., za$ uplynal 4 wrze$nia 2005 r. Nawet gdyby przyjac, ze o uzywaniu przez pozwang
spolke stowa (...)” dla oznaczenia swojej firmy powddka dowiedziala sie dopiero w marcu 2008 r., kiedy doszlo do
pierwszego spotkania przedstawicieli obu spdlek, termin przedawnienia roszczen z tego tytutu uptynatlby w marcu 2011
r., a zatem na rok przed wytoczeniem powodztwa w sprawie. Odnoszac sie za$ konnicowo do podniesionego przez strone
powodowa zarzutu, jakoby rozpoczecie biegu terminu przedawnienia w przypadku czynéw o charakterze ciaglym
wigzac¢ nalezalo z ustaniem stanu naruszenia, badz tez liczy¢ go oddzielnie w odniesieniu do kazdego kolejnego dnia
naruszenia, sad I instancji odwolal sie do wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 29 kwietnia 2010 r., do sygn. akt
I ACa 1270/09, ktory stwierdzil, iz ,,w przypadku czynéw cigglych, poczatek biegu przedawnienia wyznaczala bedzie
pierwsza chwila, w ktorej poszkodowany dowiedzial sie o czynie i osobie odpowiedzialnej, bez wzgledu na to, jak
dlugo ten czyn trwal oraz ile partii spornych wyrob6w wprowadzil na rynek w ramach czynu ciaglego jego sprawca”.
Roszczenia pow6dki uznat zatem sad za przedawnione.

O kosztach procesu Sad orzekl zgodnie z wyrazong w 98 § 11 3 k.p.c. zasadg odpowiedzialnoéci za wynik procesu.

Apelacje od powyzszego orzeczenia wniosla strona powodowa, wnoszac o zmiane wyroku po przeprowadzeniu
postepowania dowodowego przez sad II instancji lub o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania przez Sad Okregowy.

Skarzaca zarzucila:

1/ naruszenie prawa materialnego tj.

- art. 432 w zw. z art. 43"° k.c. w zw. z art. 117 §1 i 2 k.c. poprzez ich bledng wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze
zgloszone przez powodke roszczenia majg charakter majatkowy a zatem podlegaja przedawnieniu, co prowadzi do
funkcjonowania na tozsamym rynku spolek o niemal identycznej nazwie, produkujacych podobne produkty, ktore
maja te same kanaly dystrybucji,

- art. 43'° k.c. w zw. z art. 442" k.c. przez przyjecie, ze bieg przedawnienia roszczen rozpoczal si¢ w 2002 roku tj. z

chwilg wpisu do rejestru w sytuacji, gdy art. 43'° k.c. obowigzuje dopiero od 25 wrzeénia 2003 r., za$ podczas rejestracji
spOiki ochrone firmy regulowat art. 37 k.h. i 23 k.c.,

- art. 43'° k.c. poprzez bledna wykladnie i przyjecie, ze podstawa roszczen wymienionych w tym przepisie jest
odpowiedzialno$¢ deliktowa naruszyciela,

- art. 442" k.c. poprzez:



- jego niewlasciwe zastosowanie jako podstawy przedawnienia, gdy tymczasem roszczenia powddki jako niemajatkowe
nie podlegaja przedawnieniu,

- przez przyjecie, ze termin przedawnienia rozpoczal bieg z chwila zarejestrowania pozwanej w KRS, podczas gdy
wowcezas osoby dzialajace w imieniu powddki nie mialy SwiadomoSci, ze nazwa pozwanej w przyszloéci bedzie
redukowana do slowa (...) i ten konfuzyjny wyréznik bedzie uzywany coraz cze$ciej,

- przez przyjecie, ze uplynat termin przedawnienia dochodzonych roszczen, podczas gdy nadal trwa bezprawny stan
naruszenia prawa podmiotowego powodki do obranej firmy (...),

- art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy obranie przez pozwang wyr6znika F. bylo od poczatku dzialaniem
w zlej wierze podjetym przy §wiadomosci dzialania na tym (...) firmy (...), a zatem zarzut przedawnienia nalezalo
oceni¢ jako naduzycie prawa przez pozwang i zachowanie naruszajgce zasady wspoélzycia spolecznego;

2/ naruszenie prawa procesowego poprzez:
- wydanie wyroku bez rozpoznania istoty sprawy w zakresie naruszenia prawa do firmy powodki,

- naruszenie § 11 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MS w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej z urzedu poprzez jego niezastosowanie,

- naruszenie § 11 ust. 1 pkt 18 w/w Rozporzadzenia poprzez jego bledna wykladnie i zastosowanie.

W odpowiedzi na apelacje strona pozwana wniosla o jej oddalenie i zasadzenie na rzecz pozwanej kosztéw procesu.
Podtrzymala swoje stanowisko z postepowania przed sadem I instancji, akceptujac poglad sadu w przedmiocie
przedawnienia roszczen i przestanki, na jakich zostalo oparte orzeczenie. Ponadto podniosla, ze sa inne przestanki,
przemawiajace za oddaleniem powodztwa, a to brak tozsamosci rynkéw, na jakich dzialaja strony, pierwszenstwo
pozwanej w dzialalnoSci na rynku kosmetycznym (gdyby jednak przyjaé tozsamo$¢ rynkéw), brak kolizyjnosci nazw
handlowych (pozwana dla oznaczenia siebie jako firmy postuguje sie pelna firma), wieloletnie tolerowanie przez
powddke obecnosci rynkowej pozwanej i uzywania jej nazwy handlowe;j.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Sad 1 instancji ograniczyt postepowanie dowodowe w niniejszej sprawie do takiego zakresu, jaki wystarczal dla
dokonania ustalen w kontekscie podniesionego przez strone pozwang zarzutu przedawnienia. Ustalenia te zreszta
w wiekszo$ci dotycza okoliczno$ci niespornych i wynikajacych z dokumentéw i nie budza watpliwosci sadu
odwolawczego. Rozstrzygniecie opart sad na rozumowaniu, ktére zaprowadzilo do wniosku, Ze roszczenia strony
powodowej sa przedawnione, co wynika przede wszystkim z przyjetego przez sad stanowiska, iz prawo do firmy ma
charakter majatkowy i taki sam charakter maja roszczenia zgloszone przez powodke.

Pogladu tego nie podziela Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie.

Jedli chodzi o prawo do firmy, istotnie poglady doktryny sg w tej kwestii podzielone. Juz na gruncie przepisow w
brzmieniu po nowelizacji dominuje poglad o osobistym charakterze firmy. Duza grupa autoré6w opowiada sie takze za
mieszanym, osobisto-majatkowym charakterem firmy. Gdyby przepisy o firmie wyklada¢ literalnie, to trzeba przyjac,
iz firma ma charakter osobisty, szczeg6lnie zwazywszy na jej funkcje indywidualizujaca oraz na jej charakter prawa
do niezbywalnego oznaczenia podmiotu stuzacego do jego identyfikacji w obrocie gospodarczym. Firma jest dobrem
intelektualnym, ktéremu prawo przyznaje ochrone i ma niewatpliwie charakter prawa podmiotowego przystugujacego
przedsiebiorcy. Firma jest prawem podmiotowym bezwzglednym, skutecznym erga omnes i przystugujacym kazdemu
przedsiebiorcy (tak Sad Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z dnia 14 marca 2006 r., sygn. I ACa 2057/05). Na
aspekty niemajatkowe w tre$ci prawa do firmy zwrdcil tez uwage Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6
czerwca 2014 r. I ACa 1460/13, podkreélajac, ze ,,z treéci prawa do firmy wyplywa wiec zakaz podejmowania przez
innych przedsiebiorcow dzialan godzacych w funkcje indywidualizujaca firmy. Dzialania te najczeéciej zwiazane beda



z naruszeniem zasady wylaczno$ci firmy, polegajgcych na uzywaniu na tym samym rynku firmy niedostatecznie
odro6zniajacej sie od wezesniejszej firmy”. Jednakze z drugiej strony funkcja informacyjna i reklamowa firmy (w tym
informujaca o wypracowanej przez przedsiebiorce pozycji) powoduje, ze pojawiaja sie takze wartoSci majgtkowe.
Nadto $rodki ochrony firmy sa zblizone (cho¢ nie tozsame, o czym nizej) do $rodkéw przewidzianych w ustawie o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wszystko to nakazuje jednak wykluczy¢ poglad, iz firma ma charakter wylgcznie majatkowy, a przyjaé, ze charakter
ten jest co najmniej mieszany, osobisto-majatkowy, skoro w prawie tym przenikaja sie elementy tak osobiste, jak i
majgtkowe.

Oceniajac charakter roszczen, przewidzianych przez ustawodawce dla ochrony firmy zwrdcié trzeba uwage na ich

katalog . W art. 43'° k.c. ustawodawca przewidzial roszczenia o zaniechanie, usuniecie skutkow, zlozenie oéwiadczenia
lub o$wiadczen o odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na zasadach ogoélnych szkody majatkowej lub wydania
korzyéci uzyskanej przez naruszyciela. Nie budzi watpliwosci Sadu Apelacyjnego, ze wérd6d wymienionych roszczen
wystepuja zaréowno te o charakterze majatkowym (o naprawienie szkody i o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci), jak i roszczenia o charakterze niemajatkowym. Te roszczenia, ktére nie maja charakteru majgtkowego
a stuza usunieciu skutkéw naruszenia, zblizone sa do roszczen typowych dla ochrony dobr osobistych (tak tez U.

Prominska, Komentarz do art. 43'° k.c. w: Kodeks cywilny. Komentarz. Cze$¢ ogélna, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej

i P. Ksiezaka i M. Wyrwiniski, Komentarz do zmiany art. 43" k.c.). Katalog roszczen z art. 43'° k.c. pokrywa sie w
znacznej czesci z roszezeniami z art. 18 u.z.n.k., ale cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest inny — stuzy
ona ochronie interesu publicznego, przedsiebiorcow oraz klientéw i ma eliminowa¢ z rynku przejawy nieuczciwej
konkurencji. Ma zapewni¢ wolna konkurencje i dostep do rynku na wolnych prawach a roszczenia z art. 18 w sposéb
oczywisty sa uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotéw, ktére moga z nich korzysta¢. Model ochrony
przyjety w tej ustawie jest modelem deliktowym. W ustawie tej jasno tez postanowil ustawodawca, ze ulegaja one
przedawnieniu, przesadzajac w ten sposob o ich majatkowym charakterze, czego nie uczynil w odniesieniu do roszczen

dla ochrony firmy z art. 43'° k.c.

Zgloszone przez powddke roszczenia o charakterze zakazowym i publikacyjnym maja charakter niemajatkowy —
strona powodowa dochodzi ochrony firmy z punktu widzenia jej funkcji identyfikacyjnej. Tymczasem zgodnie z art. 117
k.c. przedawnieniu ulegaja roszczenia majatkowe. Nie mozna zatem podzielié¢ stanowiska sadu I instancji, iz zgloszone
W pozwie roszczenia ulegly przedawnieniu.

W tej sytuacji irrelewantne sa rozwazania w przedmiocie terminu przedawnienia i rozpoczecia jego biegu.

W niniejszej sprawie wobec przyjecia przez sad, iz roszczenia strony powodowej sa przedawnione, doszlo do
nierozpoznania istoty sprawy. Sad bowiem — zgodnie z przyjetym zalozeniem — nie prowadzil postepowania
dowodowego i nie czynil ustalen w zakresie potrzebnym dla merytorycznej oceny zasadnosci zadan powodki. W
tej sytuacji Sad Apelacyjny nie moze wydac orzeczenia reformatoryjnego, musialby bowiem przeprowadzic¢ cale
postepowanie dowodowe. Jak stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 26 stycznia 2011 r., II PK 168/10, “podjecie
przez sad odwolawczy decyzji co do istoty sprawy powinno by¢ poprzedzone kontrola przeprowadzona przez ten
sad, obejmujaca zebrany material dowodowy, o ktéorym mowa w art. 382 k.p.c. Kontrola ta obejmuje takze zgodno$¢
rozstrzygniecia sadu z dokonanymi ustaleniami faktycznymi oraz powinna by¢ dokonana w aspekcie adekwatnoéci
ustalen do zebranego w sprawie materialu dowodowego. Odmienna praktyka sprowadzajaca sie w istocie do
zastepowania wlasnym orzeczeniem orzeczenia sadu pierwszej instancji koliduje z rolg procesowa sadu drugiej
instancji”.

Wobec powyzszej argumentacji wyrok ulegt uchyleniu na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. Przy ponownym rozpoznaniu
sprawy sad I instancji, zwazywszy na opisany wyzej charakter dochodzonych roszczen po przeprowadzeniu
postepowania dowodowego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia oceni, czy roszczenia te sg zasadne i w jakim



zakresie, a zatem czy doszlo do naruszenia prawa do firmy a jesli tak, to czy zadanie zgloszone przez strone powodowa
jest adekwatne z punktu widzenia ochrony tego prawa.



