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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Krakow, 7 listopada 2013r.

Sad Okregowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy
w osobie sedziego SO Dariusza Pawlyszcze
protokolant st. sekr. sad. Aleksander Powroznik

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 7 listopada 2013r. sprawy z powodztwa A. C. przeciwko M. W.
o nakazanie zaniechania uzywania oznaczenia (...)

I oddala powddztwo;

IT zasadza od powddki na rzecz pozwanej koszty postepowania 1.700 (jeden tysiac siedemset) zl.

UZASADNIENIE

Powodka wnioslta o nakazanie pozwanej zaniechania uzywania oznaczenia (...), poniewaz powodka wezesniej zaczeta
uzywacé tego oznaczenia.

W odpowiedzi na pozew [k.19] pozwana wniosla o oddalenie powo6dztwa, poniewaz pozwanej przystuguja majatkowe
prawa autorskie do tego oznaczenia.

Sad ustalil, co nastepuje:

(...) Sp. z0.0., ktoérej prezesem i wspdlnikiem byl maz pozwanej A. W. (1) [zeznanie k.73], zamdwila u P. P. (1) [zeznanie
k.66] opracowanie znaku (...) [k.35]. Po wykonaniu projektu znaku przez J. B. [zeznanie k.64], pracownika P. P.,
umowag z 31 marca 2009r. [k.40], autorskie prawa majatkowe do znaku zostaly przeniesione na zamawiajacego. Po
zmianie nazwy na (...) Sp. z 0.0. zamawiajacy umowa z 15 marca 2010r. [k.43] przeni6st prawa do znaku na pozwanag
[zeznanie k.86], ktora wykorzystuje znak w dziatalno$ci gospodarczej polegajacej na sprzedazy precli w W..

W dniu 10 pazdziernika 2011r. pozwana zglosila w Urzedzie Patentowym RP wniosek o zarejestrowanie znaku jako
znaku towarowego [k.46] i w toku procesu w sierpniu 2013r. uzyskata prawa ochronne.

Powyzszy stan faktyczny byl niesporny. Sad ustalil stan faktyczny w oparciu o o§wiadczenia stron (art. 229
i 230 K.p.c.), a ponadto zostal on potwierdzony przytoczonymi wyzej dokumentami i zeznaniami, ktérych powodka
nie kwestionowala.

Ponad ustalony stan faktyczny powddka wnosila o ustalenie, ze pomystodawca znaku byt T. J. (1) [zeznanie k.65],
ktéry upowaznil do korzystania z niego powodke [zeznanie k.85], ktéra rozpoczeta uzywanie znaku przed pozwana. Wg
powodki A. W. mial zamoéwic opracowanie znaku na rzecz T. J., lecz wbrew ustnej umowie (A. W. z T.J.) nie przeniost
praw do znaku na T. J.. Na podstawie art. 2277 K.p.c. sad zaniechal ustalen w zakresie ustnych uzgodnien A. W.iT. J.,
gdyz powodztwo podlegalo oddaleniu nawet w razie prawdziwo$ci twierdzen powddki, co zostanie uzasadnione nizej
w wyjasnieniu podstawy prawnej rozstrzygniecia.

Sad zwazyl, co nastepuje:

W razie prawdziwoS$ci twierdzeh powodki T. J. moglo przystugiwaé przeciwko A. W. roszczenie o przeniesienie
majatkowych praw autorskich do znaku, aczkolwiek biorac pod uwage, ze A. W. zamo6wil znak nie w imieniu wlasnym,



lecz jako organ (...) Sp. z 0.0., najpierw A. W. musialby uzyska¢ przeniesienie znaku na siebie. W §wietle zeznan T. J.
nie mozna wykluczy¢, ze mial on prawo do zagdania uznania za bezskuteczng w stosunku do siebie (art. 59 K.c.) umowy
(...) Sp. z 0.0. z pozwana z 15 marca 2010r. (prawo to wygasto 15 marca 2011r.). Jednakze niedotrzymanie przez A. W.
hipotetycznej ustnej umowy z T. J., na mocy ktérej A. W. miat zlozy¢ zamobwienie na opracowanie znaku na rzecz T.
J., nie zmienia niespornego faktu, ze K. P. przeni6st prawa do znaku na (...) Sp. z 0.0., ktéra nastepnie przeniosta je
na pozwang. Zatem niewatpliwie pozwanej przysthuguja autorskie prawa majatkowe do znaku (...), tj. wylaczne prawo
do korzystania z utworu (art. Pr.aut.).

Kolejnym prawem, ktore przystluguje pozwanej, jest prawo ochronne wynikajace ze skutecznego zgloszenia znaku w
UP, tj. prawo jego wylacznego uzywania w sposéb zarobkowy lub zawodowy na obszarze RP (art. 153.1 p.w.p.).

Powddka zada od pozwanej zaniechania uzywania znaku powolujac sie na swoje pierwszenstwo w rozpoczeciu jego
uzywania i Ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zapewne art. 10 [ew. art. 5], cho¢ powddka nie wskazala
dokladnej [co do jednostki redakcyjnej] podstawy prawnej powodztwa).

Stosunek uprawnien wynikajacych z art. 5 i 10 oraz 18.1 p.1 u.z.n.k. do prawa do uzywania okre§lonego oznaczenia
jest analogiczny do stosunku uprawnien wynikajacych z posiadania do prawa wlasno$ci. Innym podmiotom nie
wolno naruszaé posiadania nawet, jesli posiadacz nie ma zadnego prawa do uzywania rzeczy (art. 342 K.c.). Tak
samo przedsiebiorca zamierzajacy uzywac okre§lonego znaku musi liczy¢ sie ze znakami juz funkcjonujacymi w
danym segmencie rynku i na podstawie art. 10 u.z.n.k. jego obowiazkiem jest nalezyte odrdznienie sie od innych
przedsiebiorcow oferujacych takie same towary lub ushugi - bez wnikania, czy maja oni prawo do uzywania swoich
oznaczen, o ile tylko uzywali ich wcze$niej. OczywiScie w obydwu przypadkach nadrzedne jest prawo do uzywania
rzeczy lub znaku, aczkolwiek wystepuje istotna réznica w procedurze dochodzenia prawa do uzywania rzeczy i znaku.

Na podstawie art. 478 i 479 K.p.c. w sprawie o naruszenie posiadania pozwany nie moze wykazywa¢ swojego prawa
do uzywania rzeczy. Musi w tym celu wytoczy¢ posiadaczowi odrebny proces, a wyrok wydany w oparciu o prawo
(wlasnosci lub pochodne, np. wynikajace z dzierzawy) niweczy prawo posiadacza do zadania zaniechania naruszen
posiadania (art. 344 § 1zd.2 K.c.). Art. 478 K.p.c. zabraniajacy powolywania sie na obowiazujace prawo do uzywania
rzeczy jest przepisem wyjatkowym i nie moze by¢ interpretowany rozszerzajaco. Dlatego w procesie o zakazanie
uzywania znaku na podstawie art. 10 u.z.n.k. pozwany moze broni¢ sie wykazywaniem swojego prawa do uzywania
danego znaku. Jezeli pozwanemu przystuguje takie prawo, a nie przystuguje ono powodowemu przedsiebiorcy, to nie
mozna zakaza¢ pozwanemu uzywania znaku nawet, jesli pow6d wezeéniej uzywat tego znaku.

Pozwana wykazala dwa niezalezne prawa do uzywania znaku (...) (wynikajace z przeniesienia praw autorskich i
zarejestrowania znaku), a nawet prawa wylaczne. Dlatego nie jest istotne, czy powodka pierwsza rozpoczela uzywanie
znaku. Nie jest takze istotna tre§é umowy A. W.iT. J.. Byé moze A. W. wbrew tej umowie doprowadzil do przeniesienia
praw do znaku na pozwang, lecz nawet jeli pozwana wiedziala o hipotetycznej umowie A. W. i T. J., to jest nie czyni
to czynnoéci A. (...) Sp. z 0.0. niewaznymi (czynno$ci te podlegaly co najwyzej zaskarzeniu na podstawie art. 59 K.c.).

koszty

Na podstawie art. 98 K.p.c. pozwanej przystuguje zwrot kosztow zastepstwa. Naklad pracy pelnomocnika pozwanej
(odpowiedz na pozew i cztery posiedzenia) uzasadnia dwukrotng stawke minimalna z § 11 p.18 Taryfy (podonienstwo
spraw z art. 18.1 p.1 u.z.n.k. do spraw z art. 296.1 p.w.p. uzasadnia zastosowanie § 11 p.18 Taryfy [§ 5 Taryfy]).



