Sygn. akt I AGz 46/21
POSTANOWIENIE
Dnia 24 czerwca 2021 1.
Sad Apelacyjny w Poznaniu I Wydziat Cywilny i Wlasnoéci Intelektualnej
w skladzie:

Przewodniczacy: sedzia Malgorzata Gulczynska
Sedziowie: Elzbieta Fijalkowska
Malgorzata Goldbeck-Malesinska

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powbdztwa (...) Spolki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq z siedzibq w E.
przy udziale Spéldzielni (...) z siedzibq w B.

o zaniechanie i zniszczenie

na skutek zazalenia powo6dki

na postanowienie Sagdu Okregowego w Katowicach

7z 13 stycznia 2021 r., sygn. akt XXIV GW 99/20,

postanawia:

1. oddali¢ zazalenie;

2. zasqdzi¢ od powoddki na rzecz pozwanej 840 zl tytulem zwrotu kosztéow postepowania
zazaleniowego.

Elzbieta Fijalkowska Malgorzata Gulczynska Malgorzata Goldbeck-Malesinska

I AGz 46/21

UZASADNIENIE

Zaskarzonym postanowieniem z 13 stycznia 2021 r. Sad Okregowy w Katowicach na podstawie art. 177 § 1 pkt 3
k.p.c. zawiesil postepowanie prowadzone z powddztwa (...) Spdtka z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w
L. przeciwko Spoéldzielni (...) z siedzibg w B. o zaniechanie bezprawnego uzywania wskazanych w pozwie znakéw
towarowych w postaci owijek i opakowania do cukierkéw typu krowka do czasu prawomocnego zakonczenia toczacych
sie przed Urzedem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej postepowan:

+ ouniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy stowno-graficzno-przestrzenny (...) wpisanego do rejestru
znakéw towarowych pod nr R. (...) (sygn. akt Sp.190.2019);

« 0 uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy stowno-graficzny (...) wpisanego do rejestru znakow
towarowych pod nr R. (...) (sygn. akt Sp.191.2019);



« o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy slowno-graficzny (...) wpisanego do rejestru
znakoéw towarowych pod nr R. (...) (sygn. akt Sp.199.2019).

W motywach tego rozstrzygniecia Sad wskazal, ze powddce przystuguja prawa ochronne na zarejestrowane przez
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej znaki towarowe o numerach prawa wylacznego R. (...), R. (...) i R. (...).
Znak R. (...) korzysta z pierwszenstwa z 12 pazdziernika 2006 r., znak R. (...) korzysta z pierwszenstwa z 12 czerwca
2000 T.,aznak R. (...) korzysta z pierwszenstwa z 31 pazdziernika 1966 r. Znaki te zarejestrowano dla towaréw w klasie
30 Klasyfikacji Nicejskiej, tj. dla wyrobow cukierniczych i stodyczy. Przed Urzedem Patentowym RP toczg sie sprawy
z wnioskOw pozwanej, tj. sprawa oznaczona sygnatura akt Sp.190.2019 o uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towary o numerze R. (...), sprawa oznaczona sygnatura akt Sp.191.2019 o uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy o numerze R. (...) oraz sprawa oznaczona sygnatura akt Sp.199.2019 o uniewaznienie prawa ochronnego
na znak towary o numerze R. (...).

Sad Okregowy wskazal, ze decyzja o wygaszeniu prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter konstytutywny.
Takie decyzje sa wigzace dla sadu rozpoznajacego sprawe o ochrone praw podmiotowych wlasnoéci przemyslowe;j.
Jesli decyzja o przyznaniu prawa do znaku towarowego okazalaby sie niewazna, na przyklad na skutek jej pdZzniejszego
uniewaznienia, pow6dztwo winno ulec oddaleniu. Decyzja o uniewaznieniu prawa ochronnego do znaku towarowego
wywoluje bowiem skutek ex tunc. Stwierdzenie niewazno$ci decyzji o przyznaniu prawa ochronnego zmienia
stan faktyczny sporu toczonego przed sadem powszechnym i eliminuje okoliczno$¢ polegajaca na istnieniu prawa
powoda, w obrebie ktorego mialo dojsé do naruszenia. Z tych wzgledow rozstrzygniecie Urzedu Patentowego stanowi
prejudykat dla sadu cywilnego.

W ocenie Sadu I instancji wynik wszczetych przed wniesieniem pozwu i toczacych sie przed Urzedem Patentowym RP
spraw z wnioskéw Spéldzielni (...) z siedziba w B. o uniewaznienie prawa ochronnego na znaki towarowe o numerach

R. (...),R.(...), R.(...), na ktoére powodce przystuguja prawa ochronne, bedzie mial wplyw na ocene zasadnoSci roszczen
powodki. Decyzja o uniewaznieniu prawa ochronnego do znaku towarowego wywoluje skutek ex tunc, a zatem wyrok
uwzgledniajacy zadania powddki okazalby sie wadliwy, gdyby jej prawa zostaly uniewaznione. Przekazanie orzekania
o uniewaznieniu znaku towarowego Urzedowi Patentowemu RP i szerokie okreslenie zakresu jego kognicji powoduje

wylaczenie tych spraw z zakresu wlasciwoSci rzeczowej sadéw powszechnych poza instytucja przewidziang w art.

479"**§ 1i 2 k.p.c. Sad nie powinien rozstrzygaé o ochronie praw ochronnych na znaki towarowe, gdy Urzad Patentowy

RP nie zakonczyl jeszcze postepowania w sprawie ich uniewaznienia. Zawieszenie niniejszego postepowania nie bedzie
skutkowalo przedluzaniem procesu i nie wplynie negatywnie na jako$¢ uzyskanej przez powodke ochrony prawne;j.

Podstawg zaskarzonego rozstrzygniecia byl art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.

Zazalenie na to rozstrzygniecie wniosla strona powodowa, w ktérym zaskarzyla przedmiotowe postanowienie w
calo$ci i zarzucila mu naruszenie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. polegajace na zawieszeniu postepowania ze wzgledu
na toczace sie postepowania administracyjne przed Urzedem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, podczas
gdy rozstrzygniecie postepowania prowadzonego przez Sad I instancji nie zalezy od uprzedniej decyzji Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a samo zawieszenia postepowania bylo niecelowe i w konsekwencji
doprowadzi do zwloki w merytorycznym rozpoznania powbddztwa ze szkoda dla powodki.

Zalacy wniost o uchylenie zaskarzonego postanowienia w caloéci oraz o zasadzenie na rzecz powodki kosztow
postepowania zazaleniowego, w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug norm przepisanych. Nadto wnio6st o
przeprowadzenie dowodu z zalaczonych do zazalenia dokumentow.

W odpowiedzi na zazalenie strona pozwana wniosla o jego oddalenie oraz o zasadzenie od powddki kosztéw
postepowania zazaleniowego, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych. Dodatkowo, w
zwigzku z pojawieniem sie — w ocenie strony pozwanej — nowych okoliczno$ci faktycznych istotnych dla rozpoznania



zazalenia, wniosla o przeprowadzenie dowodu z zalaczonych do odpowiedzi na zazalenie dokumentéw oraz o
zwroécenie sie przez Sad do Urzedu Patentowego RP o uzyskanie wskazanych informacji.

Sad odwolawczy z urzedu ustalil, ze decyzja z 3 marca 2021 r. Kolegium Orzekajace ds. Spornych Urzedu Patentowego
RP stwierdzilo wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy o numerze R. (...), a postepowania Sp.190.2019 i
Sp.191.2019 nie zostaly zakonczone.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.
Zazalenie okazalo sie nieuzasadnione.

Strona powodowa zarzucila naruszenie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., wskazujac, ze rozstrzygniecie postepowania nie zalezy
od decyzji urzedu Patentowego RP, a zawieszenie jest niecelowe i prowadzi do zwloki w merytorycznym rozpoznaniu
sprawy. Jest to zalozenie bledne.

Podstawa dochodzonych przez powddke roszczen jest art. 296 i art. 286 w zw. z art. 283 ustawy z 30 czerwca
2000 r. - Prawo wlasnoéci przemystowej (tj. Dz.U.2021.324 — dalej p.w.p.). Zgodnie z treScia wskazanych przepisow
legitymowanym czynnie do wystapienia z tego rodzaju powddztwem jest podmiot uprawniony z prawa ochronnego
na znak towarowy.

Zgodnie z p.w.p. organem, ktoéry wydaje decyzje zwigzane z udzieleniem/wygaszeniem prawa ochronnego na
znak towarowy jest w Polsce Urzad Patentowy RP. Ustawodawca zdecydowal sie na wybor w tym zakresie drogi
administracyjnej, a przy tym — co do zasady — wylaczone zostalo postepowanie cywilne. Sad cywilny uprawniony jest

do badania istnienia lub nieistnienia prawa ochronnego na znak towarowy tylko w przypadku wytoczenia powodztwa

122

wzajemnego w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego, w trybie art. 479~ § 1 k.p.c. Z taka sytuacja nie

mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Strona powodowa wykazujac podstawe swojego zadania wskazywala, ze dysponuje prawami na znaki towarowe
o numerach R. (...), R. (...) i R. (...), ktére zostaly udzielone decyzjami Urzedu Patentowego RP. Od poczatku
postepowania ich skuteczno$¢ — jako praw bezwzglednych — jest w toku niniejszej sprawy kwestionowana przez
pozwang. Sad Apelacyjny ma na uwadze, ze decyzja administracyjna o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy — na co wskazywala w zazaleniu powodka — korzysta zdomniemania waznoéci. Jest to jednak domniemanie
wzruszalne. W postepowaniach prowadzonych na podstawie art. 296 p.w.p. i art. 286 p.w.p. mozna to czyni¢ albo w
powbdztwie wzajemnym, albo wykazujgc nieistnienie prawa ochronnego na znak, do czego stwierdzenia uprawniony
jest Urzad Patentowy RP po przeprowadzeniu wlaéciwego postepowania administracyjnego w drodze decyzji. W tym
drugim przypadku wszczecie postepowania o uniewaznienie lub wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy
przez Urzedem Patentowym RP ma charakter prejudycjalny w rozumieniu art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., a sad cywilny bedzie
zwiazany decyzja Urzedu Patentowego RP o wygaszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Wybor drogi administracyjnej, zamiast wytoczenia powodztwa wzajemnego, nie moze by¢ traktowany za naduzycie
przez pozwang przystugujacych jej praw.

Zawieszenie postepowania nie bylo takze decyzja przedwczesng, skoro pozwana kwestionuje istnienie praw
ochronnych, z ktérych powo6dka wywodzi swoje roszczenia. Obecnie stwierdzono juz wygaszenie prawa ochronnego
na znak towarowy slowno-graficzny (...) wpisany do rejestru znakéw towarowych pod nr R. (...). Tocza sie jeszcze
postepowania o uniewaznienie prawa ochronnego na dwa znaki towarowe (nr R. (...), sygn. akt Sp.190.2019iR. (...),
sygn. akt Sp.191.2019), a ewentualne decyzje pozytywne dla pozwanej wywolaja skutek wsteczny.

Z powyzszych wzgledéw, podzielajac stanowisko Sadu I instancji, Sad Apelacyjny uznat zazalenie powodki za
niezasadne i na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. je oddalil. Majac powyzsze na uwadze Sad nalozyl na
powddke — jako strone przegrywajaca postepowanie zazaleniowe w calo$ci — obowiazek zwrotu kosztéw postepowania
odwolawczego na rzecz strony pozwanej, na ktore zlozyly sie jedynie koszty zastepstwa procesowego. W zwigzku z tym



na podstawie § 8 pkt 19) w zw. z § 10 ust. 2 pkt 2) rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 22 pazdziernika 2015 .
w sprawie oplat za czynnoS$ci adwokackie (Dz.U.2015.1800) zasadzono od powddki na rzecz pozwanej 840 zt.

SSA Elzbieta Fijatkowska SSA Malgorzata Gulczyniska SSA Malgorzata Goldbeck-Malesinska

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu wlasnorecznego na podstawie § 21 ust. 4 zarzqgdzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatéow
sqgdowych oraz innych dzialow administracji sqdowej jako wlasciwie zatwierdzone w sqdowym
systemie teleinformatycznym.

starszy sekretarz sqdowy

Katarzyna Kaczmarek



