Sygn. akt XXII GWo 72/16

Dnia 22 lipca 2016 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych

w skladzie:

Przewodniczacy: SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lipca 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) TREND s.r.o. z siedzibq w B. ((...))

z udzialem S. R. (R.) i J. H.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

21/07/2016 r. (...) s.r.o. z siedziba w B. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw.
z art. 31 13 ust. 1, w zw. z art. 10 u.z.n.k., o nakazanie S. R. i J. H. zaniechania produkowania, dystrybuowania,
oferowania, reklamowania, sprzedazy, w tym eksportu i wszelkich innych form wprowadzania do obrotu moduléw
(kabin) sypialnych z przeznaczeniem do samochodéw dostawczych i ciezarowych, o wymiarach, ksztalcie i wzorze
przemystowym oferowanych przez obowiazanych do dnia wydania postanowienia lub zblizonych, w jakimkolwiek
kolorze, ktorych postac zewnetrzna wykazuje znaczace podobienstwo do kabin sypialnych uprawnionej (...) oraz (...)
iich wariantéw, w stopniu realnie zagrazajacym wprowadzeniem klientéw w blad co do tozsamo$ci producenta lub
produktu,

POPrzez:

1. ustanowienie wobec obowigzanych, na czas trwania procesu, zakazu produkowania, dystrybuowania, oferowania,
reklamowania, sprzedazy, w tym eksportu i wszelkich innych form wprowadzania do obrotu moduléw (kabin)
sypialnych z przeznaczeniem do samochodéw dostawczych i ciezarowych, o wymiarach, ksztalcie i wzorze
przemystowym oferowanych przez obowiazanych do dnia wydania postanowienia lub zblizonych, w jakimkolwiek
kolorze, ktorych postac zewnetrzna wykazuje znaczace podobienstwo do kabin sypialnych uprawnionej (...) oraz (...)
iich wariantow;

2. oblozenie zakazu okre$lonego w punkcie 1 rygorem zaplaty przez obowiazanych kwoty 1.200 zt za kazdy
dzien naruszenia zakazu, podlegajacej zlozeniu do depozytu tutejszego Sadu do czasu prawo-mocnego zakonczenia
postepowania i zasadzeniu na rzecz uprawnionej w orzeczeniu konczacym postepowanie jako odszkodowanie na
zasadach ogo6lnych zgodnie z rygorem art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Sad ustalil:



Spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia prawa Republiki Czeskiej (...) s.r.o. z siedziba w B. powstala w 1996 r. jako
bezposredni sukcesor dzialalnoéci gospodarczej prowadzonej uprzednio przez indywidualnego przedsiebiorce O. S., w
ktoérego przedsiebiorstwie w 1993 r. wyprodukowano pierwsza kabine sypialng marki (...)) (...). Produkt ten stanowil
innowacje na rynku przewozéw samochodowych, umozliwiajac kierowcom samochodéw dostawczych i ciezarowych
nocleg i odpoczynek w specjalnie przystosowanych do tego celu modulach, instalowanych trwale na dachu kabiny
kierowcy. Modul laczy funkcje sypialng z aerodynamiczna, peliac jednocze$nie role spoilera minimalizujacego
op6r powietrza. Ze wzgledu na swoja funkcjonalno$é¢ i niewielkg wage, a zwlaszcza oszczedno$ci wlascicielom firm
transportowych w kosztach hoteli, kabiny (...) zdobyly duza popularno$¢. Do dzi$ kabiny tego typu znaczgco wplywaja
na zasady konkurencji na rynku ushlug transportowych z uwagi na zwiekszenie funkcjonalno$ci i wykorzystania
Srodkow transportu, zwlaszcza o Srednim tonazu.

Zewnetrzna posta¢ kabin (...) ma oplywowy ksztalt o plynnej linii konturowej. W dolnej czeSci znajduje sie
wybrzuszenie o zmiennej szerokoSci okalajace obiekt (przod i boki). Na obu bokach umiejscowione sa okna ksztaltem
dopasowane do plynnej linii zewnetrznej. Tylng cze$é stanowi plyta dopasowana do ksztaltu obiektu o zaokraglone;j
linii brzegowej z trzema tloczeniami w formie paséw o r6znej dlugosci. Produkt w standardowej wersji ma kolor bialy,
a jego powierzchnia jest gladka i polyskliwa. Na zamowienie klienta, jest on montowany w wersji lakierowanej w
kolorze pojazdu bazowego. Produkt posiada wyrazne i dobrze widoczne oznaczenie w postaci naklejonego napisu (...)
magic sleep box" oraz fonogramowego przettoczenia ,ISM integrated sleep module". Pierwsze wersje produktu byly i
s wytwarzane w standardowych wymiarach [szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysokos$¢ plyty tylnej] 2100 x 1100 mm x 780
- 800 mm ( (...)), 2100 x 1100 mm X 850 mm ( (...)), 2200 X 1400 mm X 900 mm ( (...)), aczkolwiek produkowane
sa liczne adaptacje wymiarowe produktu, dopasowane do réznych gabarytow i wersji samochodéw dostawczych i
ciezarowych. (dowod: wydruki ze stron internetowych k.87-95)

O. S., na rzecz ktérego wzor jest chroniony na terytorium Republiki Czeskiej ani uprawniona nie ubiegali sie o
rejestracje w Polsce, nie prowadzili tez w latach 9o. XX wieku sprzedazy kabin sypialnych. Produkty takie oferowane
byly przez polskich przedsiebiorcow. Kabiny (...) s.r.o. obecne sa na polskim rynku od drugiej polowy lat 9o. Ich
stala tu obecno$¢ datuje sie od 2000 r., kiedy to uprawniona nawigzala wspolprace z polskim przedsiebiorca G.
S., obejmujaca wylaczne przedstawicielstwo handlowe w Polsce, a takze kompleksowe uslugi adaptacji i montazu
kabin w przedsiebiorstwie w L. k. K.. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.100-108, wypisy z rejestrow k.96-99,
ewidencja sprzedazy z lat 2003-2015 k.111-124) Uprawnionej nie jest znana data, od ktérej obowiazani oferuja
i wprowadzaja do obrotu kabiny stanowigce — wg niej — kopie produktu I. (...), bylo to najpdzniej w 2007 r.
(o$wiadczenie uprawnione;j)

Obowiazani byli kilkakrotnie wzywani przez uprawniona do zaprzestania produkcji kabin stanowiacych — wg
uprawnionej - kopie jej produktu, odmawiali jednak ugodowego rozwiazania sporu, powolujac sie zwlaszcza na fakt, ze
kabiny uprawnionej nie korzystaja na terytorium RP z ochrony, a ewentualne podobienstwo produktéw jest wylacznie
efektem koniecznego dostosowania produktu do praw aerodynamiki. (dowo6d: korespondencja stron k.109-110)

Sad zwazyl:

Przepis art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu
przez sad lub sad polubowny, zar6wno przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art.

730" k.p.c., wniosek powinien zawieraé uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia, ktory istnieje wowczas, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie
zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania
W sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic
nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé¢ ponad potrzebe. Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze
nastapi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie
pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposéb, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac



sposobéw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sad moze unormowaé prawa i
obowiazki stron lub uczestnikow na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej, w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz
klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w
celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z
30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00
OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy stwierdzil m.in., ze zalozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
jest ochrona atrakcyjnej sily przedsiebiorcy oraz jej oddzialywanie na krag odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie
miedzy dzialaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajacym poza ustanowione reguly, nie zas o ochrone
konkretnego osiagniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidlowos$ci zachowania sie i dzialania podmiotow
gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na rownych prawach. Realizacja konstytucyjnej
zasady wolno$ci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie réwnowagi miedzy wolno$cig rynku i swobodg obrotu a
celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okre$§lonymi w art. 1.

Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia
shlusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry ponidst okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do
obrotu i promocje okre§lonego produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony
jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okolicznos$ci wskazanych w rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art.
3 ust. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelieniem nastepujacych przestanek :

 czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
+ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposob ogdlny okresla
czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektére czyny, typizowane dodatkowo w
art. 5-17, ktére nalezy wykladac¢ tak, ze ogblne okreSlenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegbdtawiajgce
pozostaja w nastepujacych relacjach:

« wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznac takze
dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

» wymagania okre$lone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza sie do czyné6w wymienionych w art. 5-17, a klauzula
generalna pelni funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczegélnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie,
spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosSci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np.
bezprawnoSci, sprzecznoéci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

W orzecznictwie przyjmuje sie szeroka interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia interesu w rozumieniu art.
3 ust. 1. Zdaniem Sadu Najwyzszego [...] interes przedsiebiorcy uzasadniajacy domaganie sie ochrony na gruncie
art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zaleznosci od podstawy i drogi ochrony,
ktéra obierze uprawniony do ochrony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi zawsze
wykazac¢ konkretne zmiany w sytuacji majatkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli
natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam sposéb



naruszenia dobrych obyczajow moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazaja interesom
przedsiebiorcy domagajacego sie ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

W ocenie Sqdu wniosek nie zastuguje na uwzglednienie na zadnej ze wskazanych podstaw
prawnych ze wzgledu na nieprawidlowe sformulowanie i nieuprawdopodobnienie przyszlych
roszczen.

Nie do konica zrozumiale jest dla Sadu wskazanie jako podstawy prawnej przepiséw art. 3 i 10 (prawdopodobnie w
obu przypadkach chodzi o ust. 1) u.z.n.k. w sytuacji, gdy zawarty we wniosku opis dzialania, ktére ma by¢ objete
zakazem (takze tymczasowym) wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 13 ust. 1
u.z.n.k. Uprawniona nie zada zakazania obowigzanym uzywania okre$lonego oznaczenia, ani innego dzialania, ktore
niezdefiniowane w art. 5-17 u.z.n.k. odpowiada przestankom wskazanym w klauzuli generalne;j.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie gotowego produktu, polegajace
na tym, ze za pomocg technicznych $rodkéw reprodukcji jest kopiowana zewnetrzna jego postaé, jezeli moze
wprowadzié klientow w blad co do tozsamosci producenta lub produktu. Niedozwolone nasladownictwo moze [...]
nie tylko dotyczy¢ identycznosci kopii i oryginalu, ale da sie takze rozciagnaé¢ na przypadki odmienno$ci wymiarow.
Wystarczy taki stopien podobienstwa, ktory spowoduje, ze przecietny nabywca na podstawie calo$ciowego wrazenia
nie odrézni produktu wtérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia
11/07/2002 1., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo na$ladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientéw w blad co do tozsamosci
producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nas§ladownictwa produktéw wytwarzanych przez innego przedsiebiorce

prowadzilby do powstania nieograniczonego terminem monopolu eksploatacji okre$lonego rozwigzania technicznego
i uniemozliwialby lub co najmniej utrudnial wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom prowadzacym podobna
dzialalno$é. Pozostawaloby to w sprzecznoSci z porzadkiem prawnym opartym na zasadzie wolnoSci gospodarczej
i regulach uczciwej konkurencji. Samo nas$ladownictwo produktéw innego przedsiebiorcy nie korzystajacego ze
szczegblnej ochrony jego praw wylacznych, nie jest sprzeczne z regulami konkurencji i nie uzasadnia przyjecia
istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 11/08/2004 r. I CK 487/03)

Do oceny mozliwoéci wystapienia konfuzji miedzy poréwnywalnymi produktami przyjmuje sie model nalezycie
poinformowanego, uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. Tak okre§lony wzorzec nie moze by¢ jednak
definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy — warunkéw obrotu i realidbw zycia
gospodarczego. Mozliwo$¢ konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi woéwczas, gdy dla przecietnego
odbiorcy zewnetrzna posta¢ poréwnywanych produktow jest tego rodzaju, ze nie jest mozliwe odrdznienie oryginalu
od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty byly identyczne. Wystarczajace jest podobiefistwo na tyle wysokie,
ze przecietny nabywca, na podstawie ogélnego i caloSciowego wyrazenia nie odréznia wyrobu nasladujacego od
oryginalnego. Mozliwo$ci wystapienia konfuzji nie wylaczaja przy tym drobne r6znice wystepujace w produktach
obu stron. Oceny nalezy dokonaé przy uwzglednieniu wszystkich okoliczno$ci towarzyszacych wyborowi towaru
przez klienta. Niewatpliwie znaczna réznica w jakosci porownywalnych produktow, dostrzegalna wzrokowo w chwili
podejmowania decyzji o ich nabyciu, moze niekiedy wylacza¢ mozliwosé konfuzji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z
6/03/2014 r. V CSK 202/13) Wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwale
umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wylacza mozliwo$¢é wywolania
bledu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK
162/08) Decydujace znaczenie dla wylaczenia ryzyka konfuzji moze mieé zatem odmienne opakowanie produktu,
zawierajace odrozniajace oznaczenia i informacje o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 16/01/2009
r. VCSK 241/08)

Zasadniczym bledem popelionym przez wnioskodawczynie jest niewskazanie produktu, ktéory mial zostac
skopiowany przez obowiazanych. Wniosek zostal tak sformulowany, ze taczy w sobie twierdzenia dotyczace wzoru
przemystowego, jego funkcjonalnoéci i uzytecznoéci oraz gotowego produktu, z ktorych tylko ten ostatni moze



podlegaé ochronie na podstawie art. 13 u.z.n.k. Tymczasem uprawniona nie przedstawia dokladnych, wyraznych
fotografii calego produktu (jednego lub kilku lecz w kazdym przypadku wyraznie zindywidualizowanego), nie opisuje
cech jego wygladu, ktére przeciwstawione wygladowi produktu obowigzanych moga by¢ decydujace dla stwierdzenia
kopiowania. Takze przedmiot naruszenia — produkt (lub produkty) obowiazanych nie zostat wskazany i zobrazowany
w taki sposo6b, by Sad mogl stwierdzi¢, ze stanowia one kopie produktu uprawnione;j.

Nalezy wyjasni¢, ze przedmiot naruszenia powinien by¢ w sposéb precyzyjny opisany w tresci roszczenia i zagdanego
sposobu jego zabezpieczenia, tak by obowigzany mogt poznaé granice zakazu sadowego (takze tymczasowego)
uzywania w okreslony sposoéb produktu o opisanym (przez wskazanie jego cech) lub przedstawionym na fotografii
wygladzie. Zadanie, tak jak zostalo ono sformulowane we wniosku, nie nadaje sie do egzekucji. Pozostawia ustalenie
i decyzje o tym, czy i ktory produkt obowigzanych ma byé¢ objety zakazem organowi egzekucyjnemu, cho¢ wylacznie
wlasciwym do oceny naruszenia jest sad okregowy. Wskazanie nazwy handlowej produktu stanowiacego przedmiot
ochrony lub daty, wg ktoérej ma by¢ okre$lony przedmiot naruszenia nie moze by¢ uznane za wystarczajace.

Uprawniona nie przedstawila takze dowodu swego pierwszenstwa rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ktére obejmuje ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji. Prawa wylgczne nabyte w Republice Czeskiej
przez osobe trzecig nie maja znaczenia dla dochodzenia roszczen wynikajacych z naruszenia w Polsce interesow
gospodarczych (...) s.r.o. Co wiecej, w motywach wniosku znalezé mozna stwierdzenia, z ktérych wynika, ze r6zni
przedsiebiorcy produkowali tu kabiny w latach 9o.tych XX wieku. Nie zostalo takze wykazane istnienie ryzyka
konfuzji konsumenckiej w sytuacji, gdy produkty obowiazanych sa wyraznie oznaczone, a ich potencjalni nabywcy sa
profesjonalistami — przedsiebiorcami prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie transportu towarow.

Kolejna watpliwosé co do zasadnoSci roszczenia wynika z ewentualnego przedawnienia roszczen. Zaoferowany
material dowodowy uzasadnia przyjecie, ze fakt ewentualnego naruszenia jej intereséw gospodarczych znany byl
uprawnionej co najmniej w lutym 2013 r. (pierwsze wezwanie nosi date 02/2013 r. k.109) Jak za$ stanowi przepis art.
20 u.z.n.k., roszczenia z tytutu czynéw nieuczciwej konkurencji ulegajq przedawnieniu z uplbywem
lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie oddzielnie co do kazdego naruszenia. Przepis art. 442 k.c. stosuje sie
odpowiednio.

Poczatek biegu trzyletniego terminu przedawnienia w odniesieniu do czynéw zlozonych z wielu jednorodzajowych
dzialan, podejmowanych na przestrzeni dluzszego czasu powinien by¢ wyznaczany odpowiednio do przepisu art. 289
p-w.p. dla praw wylgcznych, cho¢ jego wyktadnia, budzila przez wiele lat zasadnicze kontrowersje w orzecznictwie i
doktrynie prawa wlasno$ci przemystowej. Mozna tu bylo wyr6znié trzy zasadnicze koncepcje:

1. czynu ciagtego,
2. serii identycznych dziatan popelianych dzien po dniu,

3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sfere praw wylgcznych powoda (niezastosowania sie do zakazéow
ustawowych).

Ad.1. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 30/04/1974 r. (II CR 161/74 OSPiKA 1975 nr 10), wydanym na gruncie
obowigzujacego wowczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o wynalazczo$ci, w wypadku, w ktérym naruszenie
prawa polega na wytwarzaniu okre§lonych przedmiotéw przez dluzszy okres, w gre wchodzi jedno naruszenie o
charakterze ciaglym. W takiej sytuacji bieg przedawnienia roszczen rozpoczyna sie od dnia ustania stanu ciaglego
stanowigcego naruszenie prawa a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formutla przyjeta przez Sad Najwyzszy miala swoje zroédta w karno-prawnych koncepcjach czynu ciaglego. Taka teza
spotkala sie jednak z ocena negatywna; &lt;&lt;zasadne zastrzezenia&gt;&gt; zglosil do niej S. Grzybowski (...), a
za zdecydowanie &lt;&lt;bledna&gt;&gt; uznal S. Soltysinski. Zdaniem tego autora &lt;&lt;sens krotszych terminéw
przedawnienia polega na tym, aby unikna¢ trudnych kwestii dowodowych po uplywie dtuzszego okresu. (...) (A. Szewc
Naruszenie wlasno$ci przemystowej, Warszawa 2003, str. 215, glosa S. Grzybowskiego - OSPiKA 1975 nr 10 s. 436 i



nast., S. Sohtysinski, A. Szajkowski, T. Szymanek Komentarz do prawa wynalazczego Warszawa 1990). Odnoszenie do
regulacji cywilno-prawnych instytucji prawa karnego musi by¢ uznane za oczywiscie nieprawidlowe. W $wietle art.
303 i n. p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestepstwa. (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Prominska, M. du Vall
Prawo wlasnoéci przemyslowej Warszawa 2007, str. 166).

Zdaniem Sadu, przyjecie konstrukeji czynu ciaglego prowadziloby do zaprzeczenia idei przedawnienia. W sytuacji
dlugotrwalego (ciaglego) naruszania znaku towarowego, termin przedawnienia faktycznie w ogdle nie rozpoczynaltby
biegu. Skutkowaloby to permanentnym stanem niepewnosci w stosunkach prawnych, brak bytoby bowiem elementu
dyscyplinujacego uprawnionego do szybkiej reakcji na dzialania osoby trzeciej, ktorych nie akceptuje. Tymczasem
sklonienie go do dochodzenia jego roszczen w okre$lonych terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady
praworzadnoSci. Kazde bezprawie powinno sie bowiem spotkaé z szybka reakcja ze strony uprawnionego.

Nalezy tez pamietac, ze dlugotrwala obecno$¢ naruszyciela na rynku umozliwia mu wypracowanie jego wlasnej
pozycji i zbudowanie skojarzenia uzywanego przezen znaku towarowego z jego przedsiebiorstwem. Uznanie, ze bieg
przedawnienia roszczen rozpoczyna sie dopiero od dnia ustania stanu ciaglego stanowiagcego naruszenie prawa, a
nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego byloby w istocie sprzeczne z obowigzujaca w polskim prawie regula
przedawnienia roszczen majatkowych, takze tych wynikajacych z praw wlasnosci przemystowej. W obowiazujacym
stanie prawnym nie ma podstaw do stosowania do roszczen o charakterze majatkowym regul wlasciwych dla nie
ulegajacych przedawnieniu roszczen niemajatkowych. Nie ma za$ uzasadnienia dla przedtuzania w nieskonczonos$é
terminéw przedawnienia roszczen wynikajacych z naruszen praw wlasnoéci przemyslowej. Nie zasluguje na
akceptacje wieloletnie tolerowanie bezprawno$ci i podejmowanie przez uprawnionego dzialan dopiero wéwczas, gdy
ugruntowana pozycja naruszyciela stanowi¢ bedzie realne zagrozenie intereséw gospodarczych uprawnionego.

Przedawnienie roszczen majatkowych wynikajacych z praw wlasnosci przemystowej nalezy ocenia¢ na gruncie
stosunkéw gospodarczych, gdzie ustawodawca krotkimi terminami, mobilizuje przedsiebiorcow do dochodzenia
przystugujacych im roszczen i eliminowania naruszen. Lezy to w interesie zaréwno uprawnionych, ktérych roszczenia
powinny by¢ w caloSci, bez zwloki zaspokojone, ale takze naruszajgcych prawa innej osoby, ktérzy po uplywie
okre$lonego czasu zyskuja pewnos$é¢, ze ich dzialania nie beda juz sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego
przekonuje ich bowiem o tym, ze nie wkraczajq w sfere jego praw wylacznych.

Ad. 2. Stricte teoretyczna konstrukcja wielokrotnych identycznych dzialan ocenianych pojedynczo jako odrebne
naruszenia jest takze, zdaniem Sadu, nie do zaakceptowania. Jej praktyczne zastosowanie jest wlaSciwie
niemozliwe, wymagatoby bowiem (przy dlugotrwalosci dzialan pozwanego) kazdorazowego skonkretyzowania i
zindywidualizowania poszczegblnych czynoéw (naruszen), tak aby w sposéb jednoznaczny okres$lona zostala podstawa
faktyczna powodztwa. Tymczasem, np. w przypadku seryjnej produkeji i stalego wprowadzania towaréw do obrotu, ich
magazynowania, eksportu nie da sie wyodrebni¢ i zindywidualizowa¢ dzialan naruszajacego. W ocenie Sadu, opartej
na do$wiadczeniu orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca. Powodowie nie wskazujg ani
dat, ani nie konkretyzuja dzialan pozwanych, ktore stanowi¢ maja podstawe stawianych im zarzutéw naruszania praw
wylacznych (chyba, ze domagaja sie zasadzenia odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci za
okres$lony czas). Przeciwnie, jedynie w sposdb ogolny stwierdzaja, ze naruszenie miato lub ma miejsce.

Ad. 3. Sad jest przekonany o slusznoéci pogladu utozsamiajacego naruszenie z wkroczeniem (w okreslony jednym z
zakazow art. 66 p.w.p. sposdb) w sfere prawa wylgcznego. Pisze o tym prof. Janusz Szwaja w artykule Przedawnienie
w prawie wlasnoSci przemystowej [w] Ksiega pamigtkowa z okazji 85-lecia ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce.
Wydawnictwo Urzedu Patentowego RP Warszawa 2003 s.213-227., a takze w Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwigzaniem opowiada
sie Andrzej Szewc ( Naruszenie wlasno$ci przemystowej. WP LexisNexis Warszawa 2003 s.211-218 — tam takze
powolywane tezy B.Gawlika Cywilnoprawna ochrona praw majatkowych. w Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane.
Warszawa 1978 )



Przyjecie za poczatek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobe nie majaca zgody uprawnionego w
sfere jego prawa wylacznego pozwala na stworzenie konstrukeji spojnej i odpowiada-jacej istocie przedawnienia
roszczen. Pozwala na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie praw powoda. Daje pozwanemu gwarancje, ze po
uplywie okreslonego prawem czasu jego dzialania nie beda przedmiotem zarzutéw, uniemozliwiajac mu w praktyce
dowodzenie jego racji. Przy ciaglym naruszeniu prawa wylacznego okres ten nalezaloby zatem liczy¢ od poczatkowego,
a nie od koncowego terminu dzialafn naruszyciela. (A.Szewc idem s.217, por. takze uchwala Sadu Najwyzszego z
17/02/2006 r. III CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie uznaé¢ wiec nalezy kazda z form dzialania (tu: wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu
skopiowanego produktu, jego skladowanie w tych celach i reklama), a nie kazde pojedyncze dzialanie. Takie
rozumienie pojecia poczatku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i orzecznictwie (por. np. wyroki
Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. I ACa 51/12, z 23/02/2013 r. I ACa 1001/12). Sad podziela poglad
przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr hab. K. Szczepanowska-Kozlowska w opracowaniu pt. Przedawnienie
roszczen w prawie wlasno$ci przemyslowej (w: Spory o wlasno$¢ intelektualng, Ksiega jubileuszowa dedykowana
Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi., red. A. Matlak, S. Stanislawska-Kloc, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, s.1193-1206) Analizujac naruszenie autorka zwraca uwage na strone subiektywna dzialania

pozwanego, czynu ciaglego, na ktory sklada sie szereg zachowan podjetych w wykonaniu z géry powzietego zamiaru.

Uprawniona sama przyznaje, ze obowigzani kopiujg jej produkt co najmniej od 2007 r., a w lutym 2013 r. kieruje
do nich wezwanie przedsadowe. Trzyletni termin, o ktérym mowa w art. 20 u.z.n.k., uplynal zatem przed zlozeniem
wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W przekonaniu Sadu, w tym stanie faktycznym nie znajduje uzasadnienia
ingerencja w dzialalno$¢ gospodarcza i funkcjonowanie na rynku przedsiebiorcy, ktéry prostym zarzutem formalnym
moze zniweczy¢ skuteczno$é dochodzenia przez (...) s.r.o. na drodze sadowej sankcji naruszenia.

Uznajac, ze uprawniona nie uprawdopodobnila przyszlych roszczen wynikajacych z naruszenia przez obowiazana jej
praw wylacznych w sposob zdefiniowany w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Sad postanowil o oddaleniu wniosku.

(a contrario art. 730" k.p.c.)
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