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Firma i jej ochrona
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Wprowadzenie

* Pojecie firmy (art. 43[2] § 1 KC: Przedsiebiorca dziata pod firmq)
* Prawna odrebnosc¢ (od 2003 r.)

* oznhaczenia przedsiebiorcy (firmy)

* wytacznie indywidualizacja przedsiebiorcy jako osoby / podmiotu

* autonomiczna ochrona na podstawie Kodeksu cywilnego (art. 43[2]-43[10]); brak
podstaw do ochrony firmy na podstawie art. 24 KC oraz art. 5 UZNK

* oznhaczenie przedsiebiorstwa

* wytgcznie indywidualizacja przedsiebiorstwa prowadzonego przez przedsiebiorce
(w rozumieniu art. 55[1] KC), tj. zespotu sktadnikdow materialnych i

niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej (np.
nazwa restauracji, sklepu, salonu fryzjerskiego)

e ochrona mozliwa na podstawie UZNK

* Wytacznie stowna postac firmy



Funkcje firmy

* Funkcja indywidualizujgca i jej dwa aspekty:

* funkcja identyfikacji przedsiebiorcy jako podmiotu prawa;

* funkcja odrozniajgca, umozliwiajgca klienteli odrdznienie
przedsiebiorcy od innych przedsiebiorcow dziatajgcych na tym
samym rynku

* Fun
* Fun
* Fun

kcja jakosciowa (funkcja ochrony zaufania klienteli)
kcja reklamowa

Kcja informacyjna



/asady prawa firmowego

 Zasada wytacznosci (art. 43[3] § 1 KC)

 Zasada prawdziwosci (art. 43[3] § 2 KC)

 Zasada jawnosci (art. 43[2] § 2; art. 43[7] KC)

e Zasada jednosci (art. 43[2]; firma oddziatu art. 43[6] KC)
» Zasada ciggtosci (art. 43[7]; art. 48[8] § 1i 2 KC)

* De lege lata firma jest niezbywalna; mozliwe jest
udzielenie licencji (art. 43[9] KC)



Budowa firmy

* Odrebne reguty tworzenia firmy osob fizycznych i oséb prawnych

* Art. 43[4] KC: Firma osoby fizycznej jest jej imie i nazwisko. Nie wyklucza
to wifgczenia do firmy pseudonimu lub okreslen wskazujgcych na

przedmiot dziatalnosci przedsiebiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz
innych okreslen dowolnie obranych.

e Art. 43[5] KC: § 1. Firma osoby prawnej jest jej nazwa. § 2. Firma zawiera
okresSlenie formy prawnej osoby prawnej, ktore moze by¢ podane w
skrocie, a ponadto moze wskazywac na przedmiot dziatalnosci, siedzibe
tej osoby oraz inne okreslenia dowolnie obrane.

e Szczegotowe zasady tworzenia firm okreslonych rodzajow
przedsiebiorcow wynika¢ mogg tez z przepisow innych ustaw niz
KC (zob. zwtaszcza art. 24, 90, 104, 127 KSH).



Firma a nazwisko osoby fizycznej ()

W przypadku firmy osoby fizycznej imie i nazwisko jest elementem
obligatoryjnym

 Brak w KC instrumentéw rozstrzygania kolizji firm oséb fizycznych
noszgcych to samo nazwisko — stosowanie per analogiam art. 6
ZNKU:

e Ust. 1: Jezeli oznaczenie przedsiebiorstwa nazwiskiem przedsiebiorcy moze
wprowadzic¢ klientéw w btad co do tozsamosci z innym przedsiebiorstwem,
ktére wczesniej uzywalo podobnego oznaczenia, przedsiebiorca ten
powinien podja¢ srodki majgce na celu usuniecie niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btgd osbb trzecich.

 Ust. 2: Na zadanie zainteresowanego sad wyda orzeczenie nakazujgce
przedsiebiorcy, ktéry poiniej zaczat uzywacC tego oznaczenia, podjecie
stosownych srodkéw zapobiegajacych, polegajagcych w szczegdlnosci na
wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiebiorstwa, ograniczeniu zakresu
terytorialnego uzywania oznaczenia lub jego uzywaniu w okreslony sposob.
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Firma a nazwisko osoby fizycznej (Il)

* Wykorzystanie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w

firmie osoby prawnej (art. 43 [5] § 3 KC)

* Firma osoby prawnej moze zawierac nazwisko lub pseudonim osoby
fizycznej, jezeli stuzy to ukazaniu zwigzkow tej osoby z powstaniem
lub dziatalnoscia przedsiebiorcy.

 Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej
wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej Smierci - zgody jej
matzonka i dzieci.

e Odrebne reguty dot. elementéw osobowych w firmach
spotek osobowych prawa handlowego (zob. art. 24, 90, 104,
127 KSH)



Powstanie prawa do firmy (l)

* Prawo do firmy powstaje w chwili pierwszego rzeczywistego,
publicznego i zwigzanego z przedmiotem dziatalnosci
przedsiebiorcy uzycia firmy na danym rynku (pojecie z art. 43[3]
§ 1 KC; wyr. SN z 5.3.2010 r.,, IV CSK 371/09; wyr. SA w
Biatymstoku z 23.4.2009 ., | ACa 122/09)

* Nie wystarczy do przyjecia uzywania oznaczenia przedsiebiorcy
samo tylko formalne zarejestrowanie / zaewidencjonowanie
nazwy (wyr. SA w Warszawie z 24.4.2002 r., | ACa 1182/01)

* Tres¢ rejestru przedsiebiorcow lub CEiDG moze mieé jednak
pewne znaczenie dowodowe w razie zaistnienia sporu
dotyczgcego prawa do firmy



Powstanie prawa do firmy ()

Dowody uzycia firmy na danym rynku powinny stwarza¢ mozliwos¢
ustalenia zakresu uzywania firmy czasowego, branzowego i
terytorialnego. Dowodami tymi mogg by¢ m.in.:

* korespondencja handlowa

» okreslenie przedsiebiorcy jako podmiotu przy uzyciu danej firmy
W umowie

 faktury, paragony
* reklamy, katalogi, zamowienia

Istotne jest, aby mozliwe byto wiarygodne wykazanie daty, z ktore;
dowody te pochodza.



Powstanie prawa do firmy (l1)

 Chwila pierwszenstwa firmy przedsiebiorcy na danym rynku nie bedzie
tozsama z chwilg powstania prawa do firmy w tych wypadkach, gdy
przedsiebiorca dziatajgc pod dotychczasowa firmg, rozszerza swojg dziatalnosc
na nowy rynek w rozumieniu art. 43[3] § 1 KC. W takiej sytuacji nie powstaje
nowe prawo do firmy na nowym rynku, natomiast ochrona istniejgcego prawa
do firmy ulega rozszerzeniu z chwilg jej pierwszego uzycia na nowym rynku

* W powyzszym przypadku inna jest data powstania prawa do firmy, a inna
(pdzniejsza) data pierwszenstwa tego prawa na nowym rynku wzgledem praw
do firmy innych przedsiebiorcow wczesniej obecnych na tym rynku.
Przedsiebiorca wkraczajgcy na nowy rynek musi wiec mie¢ na uwadze, ze
ochrona prawa do jego firmy na tym rynku nie zostanie udzielona, jezeli inny
przedsiebiorca wczesniej rozpoczat na tym samym rynku uzywanie firmy, od
ktorej firma pdzniej ,,wkraczajgca na dany rynek” niedostatecznie sie odrdznia




Ustanie prawa do firmy

e Catkowite i trwate zaprzestanie uzywania firmy powoduje
wygasniecie prawa do firmy

e Utrzymywanie wpisu osoby fizycznej do CEiDG stwarza¢ moze jedynie

domniemanie faktycznego prowadzenia dziatalnosci wskazanej w

ewidencji, ktére to domniemanie moze zosta¢ in casu obalone przy

uwzglednieniu catoksztattu zgromadzonych dowodéw (zob. wyr. SN z
5.3.2010r., IV CSK 371/09)

* Przejsciowe zaprzestanie uzywania firmy (np. spowodowane
przejsciowymi trudnosciami gospodarczymi) nie spowoduje
ustania prawa do firmy

e Skutku takiego nie powinno spowodowac takze formalne
zawieszenie dziatalnosci gospodarczej (art. 22 PrPrzed)

* Problem elastycznego okresu ,karencji”



Charakter prawa do firmy

* Prawo do firmy to prawo bezwzgledne (katalog srodkéw ochrony
prawa do firmy w art. 43[10] KC): Przedsiebiorca, ktorego prawo
do firmy zostafo zagrozone cudzym dziataniem, moze zgdac:

* zaniechania tego dziatania, chyba ze nie jest ono bezprawne.

* w razie dokonaneqo naruszenia moze on takze zgdac usuniecia jego
skutkow,

e ztoZzenia oswiadczenia lub oswiadczen w odpowiedniej tresci i formie,
* naprawienia na zasadach ogolnych szkody majgtkowej lub

* wydania korzysci uzyskanej przez osobe, ktora dopuscita sie naruszenia
Brak roszczenia o zaptfate zadoscuczynienia lub zaptate na cel spoteczny

* Czy firma jest dobrem, a prawo do firmy — prawem: majagtkowym,
osobistym mieszanym: majatkowo-osobistym ?




Charakter prawa do firmy a przedawnienie
roszczen

* wyr. SA w Krakowie z 25.2.2015 r. (I ACa 1714/14), w ktérym,
przyjmujac osobisto-majgtkowy charakter prawa do firmy, uznat,
ze przewidziane w art. 43[10] KC roszczenia niepieniezne s3
niemajatkowe i nie podlegaja przedawnieniu, roszczenia zasS o
naprawienie szkody i o wydanie korzysci sg roszczeniami
majatkowymi podlegajgcymi przedawnieniu

* wyr. SA w Warszawie z 31.8.2012 r. (I ACa 51/12), w ktérym prawo
do firmy uznano za prawo prawo majatkowe, zas roszczenia
wymienione w art. 43[10] KC — zaréwno niepieniezne, jak i
pieniezne — za roszczenia majgtkowe ulegajgce przedawnieniu




resC i naruszenie prawa do firmy



Tresc prawa do firmy (I)

* Brak wyraznego zdefiniowania tresci prawa do firmy w

przepisach KC

* Strona pozytywna prawa do firmy:
e uprawnienie (a wrecz obowigzek) uzywania firmy (art. 43[2] § 1
KC)
e udzielenia upowaznienia na korzystanie z firmy (art. 43[9] § 2
KC)
e Strona negatywna prawa do firmy: sfera zakazowa dla
dziatan osob trzecich (art. 43[10] KC); zakres ten sfery jest

jednak niesprecyzowany (zob. kolejny slajd)



Tresc prawa do firmy (ll)

Wyr SN z 25.11.2008 r. (Il CSK 343/08): ,art. 43[10] KC nie rozstrzyga
zasadniczych kwestii _pozwalajgcych _na uznanie, iz rzeczywiscie doszto do
naruszenia prawa do firmy. Z uzasadnienia tej podstawy skargi kasacyjnej wynika
wprawdzie, iz skarzgcy upatruje tego naruszenia w uzZywaniu w okreslonym
czasie przez pozwanq podobnej firmy a to miato wprowadzac¢ w btgd, co do osoby
przedsiebiorcy. Jednak nie jest rzeczq Sqdu Najwyzszego poszukiwanie normy
prawnej odpowiadajgcej sformutowanemu w skardze kasacyjnej zarzutowi.
Gdyby, pomimo tej uwagi, rozwazac zarzut naruszenia art. 43[10] KC w zwiqgzku z
trescig art. 43[3] KC, to wowczas nalezatoby odwofac sie do wigzgcego Sqgd
Najwyzszy stanu faktycznego stanowigcego podstawe wydania zaskarzonego
wyroku, z ktdorego nie wynikatfo, aby kiedykolwiek doszto do konfuzji firmy
powodki z poprzedniq firmqg pozwanej. Natomiast zgodnie z art. 43[3] § 1 KC
kazda firma powinna odrozniac¢ sie dostatecznie od innych przedsiebiorcow,
prowadzqgcych dziatalnos¢ na tym samym rynku. Z powyzszeqo wynika, iz do
naruszenia prawa do firmy moze dojsc tylko wtedy, qdy przedsiebiorcy, ktorych
firmy nie rozniq sie dostatecznie, prowadzq dziatalnosc na tym samym rynku".




Naruszenie prawa do firmy

e Teza: tres¢ prawa do firmy determinuje  funkcja
indywidualizujaca:

e zarowno w jej aspekcie identyfikacji przedsiebiorcy jako podmiotu prawa,
tj. niemajatkowym (art. 43[2] § 1 KC), uksztattowanie ochrony analogiczne
jak w przypadku débr osobistych; brak ograniczenia do zasady wytgcznosci
firmy

e jak i w aspekcie odrozniajgcym przedsiebiorce na rynku, tj. majatkowym
(zasada wytacznosci: art. 43[3] § 1 KC)

* Srodki ochronne stuzace ochronie firmy w obydwu aspektach
przyznaje art. 43[10] KC (nie nalezy siega¢ do art. 24 KC)
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/asada wytgcznosci firmy jako kryterium
naruszenia funkcji odrozniajgcej firmy

* Firma powinna dostatecznie odroznia¢ sie od firm innych
przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnos¢ na tym samym rynku (art.
43[3] § 1 KC)

e Zasada wytgcznosci firmy ma zapobiega¢ wprowadzeniu nabywcow w
btad co do tozsamosci przedsiebiorcy

* nie chodzi o wprowadzenie w bfgd w znaczeniu wtasciwym dla zasady
prawdziwosci firmy - art. 43[3] § 2 KC: Firma nie moZze wprowadzac¢ w btqgd, w
szczegolnosci co do osoby przedsiebiorcy, przedmiotu dziatalnosci przedsiebiorcy,
miejsca dziatalnosci, Zrodet zaopatrzenia.



Kryterium ,tego samego rynku”

* Odmienne ujecie zasady wytgcznosci w art. 43[3] § 3 KC niz w art.
35 KH (postugiwat sie on kryterium dostatecznego odrdzniania sie
od firm w tej samej miejscowosci)

* Pojecie ,tego samego rynku” niezdefiniowane w KC

* Postulat pomocniczego stosowania kryteriow wypracowanych
odnosnie do pojecia rynku wfasciwego w ustawie o ochronie
konkurencji i konsumentow (art. 4 pkt 9) z uwzglednieniem
odrebnosci prawa do firmy:

» aspekt terytorialny
* aspekt produktowy

e aspekt temporalny

e Znaczenie dowoddow dotyczacych pierwszenstwa firmy na danym
rynku (wczesniejszy slajd nr 10)



Kryterium dostatecznej odroznialnosci firm

Etap wstepny: ustalenie, ze przedsiebiorcy dziatajg na tym samym
rynku

Wymagany jest taki stopien odmiennosci, aby wytaczone byto
ryzyko wprowadzenia w btagd co do tozsamosci przedsiebiorcy
(wyr. SA we Wroctawiu z 3.4.2012 r., | ACa 257/12, Legalis)

Pomocnicze stosowanie kryteriow wypracowanych w odniesieniu
do oceny podobienstwa oznaczen dla ustalenia ryzyka
wprowadzenia w bitgd w prawie znakow towarowych oraz w
odniesieniu do oznaczen przedsiebiorstw (art. 5 ZNKU)

* Wyr. NSA z 13.11.2019 r. (Il GSK 2807/17; Browar Kormoran Sp. z 0.0. V.
znak ,,Kormoran”)

* Nie sprowadza niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd zbieznos¢ w
dwoch porownywanych firmach wytgcznie elementu opisowego., np.
agroturystyka (wyr. SN 2 5.3.2010 r., IV CSK 371/09, Legalis)



Ochrona firmy renomowanej ()

Zgodnie z oglagdem dominujgcym w doktrynie mozliwe jest udzielenie ochrony
firmie renomowanej poza przestanky niebezpieczernstwa wprowadzenia w btad
co do tozsamosci przedsiebiorcy na podstawie art. 43[10] KC ze wzgledu na
szerokie rozumienie bezprawnosci

* wyr. SA w Katowicach z 23.4.2012 r., V ACa 126/12: ,,naruszenie prawa do firmy
ogdlnie rzecz uimujgc ma miejsce wtedy, gdy naruszona zostanie co najmniej
jedna z funkcji firmy czy to indywidualizujgca (identyfikujgca i odrdzniajgca
przedsiebiorce od innych podmiotow wystepujgcych na rynku), czy reklamowa
(zachecajgca odbiorcow do wyboru oferty przedsiebiorcy dziatajgcego pod
dang firmg) czy gwarancyjna (jakosciowa, zapewniajgca realizacje
oczekiwanego poziomu swiadczen), gdy firma oprdcz indywidualizacji moze
petnic¢ takze funkcje nosnika pozytywnych wyobrazen o swiadczeniach danego
przedsiebiorcy”

* podobnie m.in. Wyr. SA w Gdarisku z 26.9.2012 r., V Aca 652/12; wyr. SA w
Warszawie z 8.3.2018 r., VIl AGa 153/18.



Ochrona firmy renomowanej (ll)

* Wyr. SA w Gdansku z 3.4.2014 r,, V ACa 105/14 (wydany w tym samym
sporze, ktorego dotyczyt wyr. SA w Gdansku z 26.9.2012 r., V ACa
652/12, po ponownym rozpoznaniu sprawy w nastepstwie wyr. SN z
11.12.2013 r., IV CSK 191/13, Legalis , Pasta i Basta Sp. z o.0. v.
oznaczenie ,Pasta & Basta”; domena: pastaandbasta.pl):

* ,haruszenie lub zagrozenie prawa do firmy innego przedsiebiorcy moze
polegac nie tylko na wprowadzeniu odbiorcow w bfqd co do tozsamosci
przedsiebiorcow, ale rowniez na wykorzystaniu lub naruszeniu renomy,
ktorej nosnikiem jest jego firma”;

e ,nalezy jednak zaznaczyc, ze ochrona firmy przed dziataniem polegajgcym
na czerpaniu przez nieuprawnionego korzysci z uzywania oznaczenia
zbieznego z cudzg renomowanq (stawnq) firmg w celu przenoszenia
zwiqzanych z nig pozytywnych skojarzen na wtasng dziatalnosc
naruszyciela, powinna byc stosowana bardzo ostroznie i wyjgtkowo, tylko
wzgledem firm rzeczywiscie stawnych i cieszqcych sie dobrg opiniq.
Takiego przymiotu firmie powddki przypisac z catq pewnoscig nie mozna, a
w kazdym razie nie wykazata by byfo inaczej”.




Ochrona firmy renomowane;j (l1)

* Poglad odmienny: funkcje gwarancyjna i reklamowa firmy nie
podlegajg w Swietle przepisow KC samodzielnej ochronie

* brak podstawy prawnej w KC; watpliwe wyprowadzanie ich ochrony z
szeroko rozumianej bezprawnosci z art. 43[10] KC

* watpliwa analogia do przepisow PWP o rozszerzonej ochronie znakoéw
renomowanych (art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP)

* Mozliwos¢ ochrony firmy poza funkcjg indywidualizujgca
przedsiebiorce na podstawie art. 3 ust. 1 ZNKU

 Renoma przedsiebiorcy jako dobro osobiste?

* Wyr. SA w Warszawie z 19.12.1995 r, | ACr 1013/95: ,renoma
przedsiebiorstwa rozumiana jako ogot pozytywnych wyobrazen i ocen
konsumentow o wyrobach tego przedsiebiorstwa, moze byc¢ traktowana
jako dobro osobiste osoby prawnej, do ktorego majg odpowiednie
zastosowanie poprzez art. 43 KC dyspozycje art. 23 i 24 KC”



Ochrona firmy przedsiebiorcy
Zagranicznego




Podstawy w konwencji paryskiej

e Art. 8 konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci
przemystowej (KonwPar): Nazwa handlowa bed:zie
chroniona we wszystkich Panstwach bedgcych cztonkami
Zwigzku bez obowiqzku zgtoszenia lub rejestracji, niezaleznie

od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi czesci znaku
towarowego

e Za nazwe handlowg w rozumieniu art. 8 KonwPar nalezy

uzna¢ na gruncie ustawodawstwa polskiego zarowno firme,
jak i oznaczenie przedsiebiorstwa




Zasada asymilacji i minimum konwencyjne w
konwencji paryskiej

« Zasada asymilacji / zasada traktowania narodowego (art. 2 ust. 1
KonwPar) - oznacza, ze na terytorium ktoregokolwiek z panstw
bedacych strong konwencji nalezy traktowac osoby fizyczne i prawne
innych panistw nalezgcych do konwencji (tzw. obcych przynaleznych) tak
samo jak wtasne podmioty krajowe

e Zasada minimum konwencyjnego (art. 2 ust. 1 KonwPar) - zasada
asymilacji nie narusza praw okreslonych w merytorycznych
postanowieniach konwencji. W konsekwencji obcy przynalezni moga
skorzysta¢ z praw przewidzianych w merytorycznych normach
konwencji takze wtedy, gdy ustawodawstwo krajowe nie przyznaje
wtasnym przynaleznym takich praw albo przyznaje ochrone stabszg niz
wynikajgca z konwencji



/naczenie art. 8 KonwPar dla ochrony w RP (l)

* Problem bezposredniego stosowania przepisow
konwencyjnych: czy art. 8 KonwPar stanowi samodzielng
podstawe ochrony nazw handlowych (firmy i oznaczenia
przedsiebiorstwa), ktéra nalezy do tzw. norm
samowykonalnych w konwencji, tj. moze by sama
bezposrednio stosowana przez sad i nie wymaga odwotania
sie do prawa krajowego?

e | stanowisko (obecnie niereprezentowane) - odpowiedz
pozytywna: SN w wyr. z 14.6.1988 r. w sprawie INTERAGRA,
Il CR 367/87; wyr. z 13.11.1997 r. w sprawie AQUATERM, |
CKN 710/97



/naczenie art. 8 KonwPar dla ochrony w RP (l1)

* || stanowisko (obecnie przyjete) - brak samodzielnosci art. 8
KonwPar.; wyr. SN z 14.12.1990 r., sprawa , ADAL” (I CR 529/90); z
7.10.1999 r., sprawa ,SOFT TRONIC” (I CKN 126/98) oraz z
19.3.2004 r., sprawa ,,JUVENA” (IV CK 157/03).

* Art. 8 ma charakter samodzielny, jesli chodzi o wskazanie, czego nie mozna
wymagac dla udzielenia ochrony zagranicznej nazwy handlowej (wskazuje
wiec przestanki negatywne).

* Tres¢ tego przepisu jest jednak zbyt skapa, aby mogt on sam i tylko on
stanowi¢ samodzielng podstawe powddztwa ze wzgledu na brak
uregulowania w nim przestanek pozytywnych i srodkdw ochrony przepis
ten nie moze by¢ samodzielng podstawg powddztwa. W tym zakresie
nastgpi¢ wiec musi przez odwotanie sie do prawa krajowego panstwa, w
ktorym zada sie ochrony poprzez powotanie sie na zasade asymilacji,
zastosowanie tych przestanek do oznaczenia zagranicznego. W przypadku

prawa polskiego oznacza to siegniecie do:
* art. 43[2] i n. KC w zakresie ochrony firmy
e art.5i 18 UZNK za posrednictwem art. 4 UZNK




Wymagania dot. uzywania firmy
przedsiebiorcy zagranicznego w Polsce

e Wyr. SN z 7.10.1999 r.,, | CKN 126/98, sprawa ,SOFT-TRONIC” (dot.
oznaczenia przedsiebiorstwa; aktualne takze dla firmy): za uzywanie w
rozumieniu at. 5 UZNK uznac nalezy takie przejawy postugiwania sie
oznaczeniem zagranicznym, ktére doprowadzity do pewnej jego
znajomosci w krajowym obrocie gospodarczym

* Mozliwos¢ przyjecia wymogow minimalnego uzywania lub minimalne;
Znajomosci zagranicznej nazwy handlowej — wyr. TSUE z 16.11.2004 r. w
sprawie C-245/02, Anheuser-Busch Inc. przeciwko Budéjovicky Budvar,
ndrodni podnik (pkt 97)

* wyr. NSA z 2.12.2014 r., Il GSK 1584/13, Legalis: warunkiem zaistnienia
przeszkody z art. 132[1[ ust. 1 pkt 1 PrWiPrzem jest wykazanie

pierwszenstwa uzywania firmy przedsiebiorcy zagranicznego na rynku
polskim (LUGA ABRASIV)



Kolizja firmy i znaku towarowego



Wprowadzenie (l)

e Zasadniczo firma, nazwa handlowa czy szyld nie majg same w sobie za cel
odrdzniania towarow i ustug, gdyz funkcjg firmy jest odrdznianie podmiotu
(spotki), nazwa handlowa i szyld zas majg na celu oznakowanie samej
dziatalnosci handlowej (wyr. TS z 21.11.2002 r., C-23/01, Robelco NV, p. 34).

 Formalne oddzielenie funkcji znaku towarowego i funkcji firmy moze byc
utrudnione

* znak towarowy moze w konkretnych okolicznosciach posrednio identyfikowac
przedsiebiorce, od ktorego pochodzi ustuga i towar

e firma moze posrednio stuzy¢ odrdznieniu towarow ze wzgledu na ich handlowe
pochodzenie




Wprowadzenie (Il)

 Wyr. SA w Gdansku z 26.9.2012 r. (V ACa 652/12): ,naruszenie
firmy moze przyjgc rozmaitq postac, moze wiec takze polegac na
uzywaniu znaku towarowego Ilub oznaczenia wtasnego
przedsiebiorstwa zawierajgcego w swej tresci firme innego
podmiotu. Nie musi to byC przy tym petne brzmienie firmy,
wystarczajgce jest uzycie jej czesci wyrozniajgcej”.

 Wyr. NSA z 10.1.2002 r. (Il SA 3390/01): ,w przypadku kolizji
miedzy firmqg (nazwgq) przedsiebiorstwa a zarejestrowanym z
<<gorszym pierwszenstwem>> znakiem towarowym priorytet
przyznaje sie prawu powstafemu wczesniej” (zob. tez NSA: z
20.9.2006 ., 11 GSK 120/06; z 24.5.2007 r., Il GSK 13/07; z 3.4.2014
r., 11 GSK 244/13; 2 13.11.2019 r., Il GSK 2807/17).



Wprowadzenie (lll)

 Kumulacja ochrony débr niematerialnych nastepuje na

rzecz tego samego podmiotu

e znak towarowy jest tzw. znakiem firmowym, tzn. zawiera w
sobie korpus firmy, co sprawia, iz odrdzniajgcy element obu
oznaczen jest tozsamy.

* Kolizja polega na konflikcie dwoch oznaczen — firmy i
znaku towarowego — nalezgcych do roznych podmiotow

* Regulacja w PWP

e Art. 1 ust. 2 PWP: Przepisy ustawy nie uchybiajg ochronie
przedmiotdow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w
innych ustawach

e dotyczy to rowniez KC




Wczesniejszy ZT a pozniejsza firma (l)

e Zasadniczo firma, nazwa handlowa czy szyld nie majg same w sobie za cel
odrozniania towarow i ustug
e Jednak uzywanie firmy ,dla towarédw” ma miejsce w przypadku, gdy (wyr. TS z
11.9.2007 r. w sprawie C-17/06, Céline):
- 0soba trzecia umieszcza oznaczenie stanowigce jej firme, nazwe handlowg lub szyld na
towarach, ktérych sprzedazg sie zajmuje (p. 22)
- 0soba trzecia uzywa wspomnianego oznaczenia w sposob, ktory ustanawia zwigzek

miedzy oznaczeniem stanowigcym firme, nazwe handlowg lub szyld a sprzedawanymi
przez nig towarami lub $wiadczonymi przez nig ustugami (p. 23)

* Koniecznos¢ negatywnego wptywu uzywania firmy na funkcje znaku towarowego, w
szczegdlnosci funkcje podstawowa (p. 28)

* Normatywny wyraz: art. 10 ust. 3 lit. d dyrektywy 2015/2436; w PWP dodanie art.
296 ust. 2[1] pkt 1: Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o ktorym mowa
w ust. 2, polega takze na uzywaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej lub
nazwy przedsiebiorstwa albo jako czesci tych nazw, chyba ze pozostaje ono bez
wptywu na mozliwosc odroznienia towarow w obrocie




Wczesniejszy ZT a pozniejsza firma (1)

e Art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy [chodzito o dyrektywe 89/104] moze sta¢ na
przeszkodzie zakazaniu uzywania firmy jedynie wowczas, gdy uzywanie to jest
zgodne z uczciwymi praktykami w handlu (p. 36 wyr w sprawie Céline) -
nieaktualne: art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy 2015/2436; zmiana art. 156 ust. 1
pkt 1 PWP: Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa
zakazywania uzywania w obrocie przez inne osoby:

* PRZED: ich adreséw oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczen indywidualizujgcych danego
przedsiebiorce lub jego przedsiebiorstwo

* PO:ich nazwisk lub adresow, w przypadku gdy osoby te sq osobami fizycznymi

e Uchylenie art. 158 PWP:

e Ust. 1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze zakazac postugiwania
sie przez innq osobe nazwgq, pod ktorq prowadzi ona dziatalnos¢ gospodarczq, jezeli nazwa ta
nie jest uzywana w charakterze oznaczenia towarow bedgcych przedmiotem tej dziatalnosci i
nie zachodzi mozliwos¢ wprowadzenia odbiorcow w btgd co do pochodzenia towarow, w
szczegolnosci ze wzgledu na rdzny profil dziatalnosci lub lokalny zasieg uzywania tej nazwy.

» Ust. 2. Jezeli osoba postugujgc sie nazwqg, pod ktorq prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg,
dziata w ztej wierze, przepisu ust. 1 nie stosuje sie.



Wczesniejsza firma a pozniejszy ZT —
przeszkody udzielenia prawa ochronnego (l)

e Art. 132[1] ust. 1 pkt 1 PWP: Po rozpatrzeniu sprzeciwu (...) uznanego za zasadny
nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy ktdorego uzywanie narusza
prawa osobiste lub majgtkowe osob trzecich; por. art. 8 pkt 2 UZT: Niedopuszczalna

jest rejestracja znaku, ktory narusza prawa osobiste lub majgtkowe osob trzecich
* Hipotetyczna mozliwos$¢ naruszenia wskutek uzywania znaku towarowego (samo zgtoszenie nie
jest jeszcze naruszeniem; art. 43[10] KC stanowi o zagrozeniu prawa do firmy)
* Nalezy oceniac przeszkode z perspektywy tresci prawa do firmy

* Nie ma koniecznosci ustalenia, czy wystgpity konkretne przypadki konfuzji w
obrocie, tj. wprowadzenia klientow w bigd w zwigzku z niedostateczng
odrdznialnoscig firmy i zgtoszonego znaku. Stwierdzenie konkretnych przypadkow
konfuzji moze zresztg w ogdlne nie by¢ mozliwe, poniewaz zgtoszony znak
towarowy czesto nie jest jeszcze w ogole uzywany. Wystarczy zatem ustalenie
mozliwosci wystgpienia takiej konfuzji (wyr. NSA z 28.11.2018 r. Il GSK 4104/16,

,GINO ROSSI”).




Wczesniejsza firma a pozniejszy ZT —
przeszkody udzielenia prawa ochronnego (ll)

* ochrona firmy nie jest zupetna, tylko istnieje w granicach
wytgcznosci  firmy,  wyznaczonych  terytorialnym i
przedmiotowym zasiegiem dziatalnosci uprawnionego z
prawa do firmy. W konsekwencji tylko w takim zakresie
moze dojsC¢ do kolizji wczesniejszej firmy z pozniejszym
znakiem towarowym, a tym samym do zaistnienia

przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
* zob. wyr. NSA z 26.4.2006 r., Il GSK 31/06; z 15.1.12008 r., Il GSK
298/07; z 17.9.2008 r., Il GSK 406/08; wyr. NSA z 3.4.2014 r., 1l GSK

244/13; wyr. NSA z 17.2.2015 r., Il GSK 86/14; 2 28.11.2018 r., Il GSK
4104/16




Wczesniejsza firma a pozniejszy ZT —
przeszkody udzielenia prawa ochronnego (lll)

e Kolizja firmy i zgtoszonego znaku towarowego w aspekcie terytorialnym:
ustalenie tej okolicznosci nie powinno nastreczac trudnosci, poniewaz zakres
prawa ochronnego na znak towarowy rozcigga sie na caty obszar RP (art. 153
ust. 1 PWP), w zwigzku z czym moze wystgpi¢ kolizja zgtoszonego znaku z
wczesniejszg firmg uzywang tylko na czesci obszaru RP.

« Wyr. NSA 2 29.10.2019 (I GSK 2390/17, , Informatica”)

e Aspekt branzowy (przedmiotowy):

* istotne s3 nie tyle obszary dziatalnosci ujawnione w odniesieniu do wczesniejszej firmy
w CEIDG lub w rejestrze przedsiebiorcow, ale przedmiotowy zakres rzeczywiscie

prowadzonej dziatalnosci pod firma

« W postepowaniu sprzeciwowym (lub w sprawie o uniewaznienie) wykazanie tego
zakresu i faktu wkroczenia w ten zakres przez uzywanie zgtoszonego znaku towarowego
z uwzglednieniem daty pierwszenstwa prawa do firmy jest zadaniem podmiotu
whnoszgcego sprzeciw (wnioskodawce/powoda wzajemnego)

e Zadaniem zgtaszajgcego (uprawnionego) jest natomiast ewentualne obalenie
domniemania bezprawnosci naruszenia prawa do firmy przewidzianego w art. 43[10] KC




Wczesniejsza firma a pozniejszy ZT —
przeszkody udzielenia prawa ochronnego (V)

 Firma renomowana: czy sprzeciw wobec zgtoszenia znaku pozniejszego jest
zasadny takze wowczas, gdy uzywanie znaku towarowego moze prowadzi¢ do
naruszenia lub wykorzystania renomy wczesniejszej firmy nawet w razie istnienia
dostatecznej odrdznialnosci zgtoszonego znaku od wczesniejszej firmy?

* Orzecznictwo sgdow administracyjnych akceptuje takg mozliwos¢, oddzielajac
postaC ingerencji w prawo do firmy polegajgcg na niebezpieczenstwie
wprowadzenia klienteli w btgd wskutek uzywania znaku towarowego od postaci
polegajagcej na wykorzystaniu renomy wczesniejszej firmy (zob. wyr. NSA z
26.4.2006 r., Il GSK 31/06, Legalis; wyr. NSA z 28.11.2018 r., Il GSK 4104/16,
Legalis; wyr. NSA z 13.11.2019r., Il GSK 2807/17, Legalis).

* Mozna broni¢ stanowiska odmiennego, zgodnie z ktérym ochrona firmy na
podstawie KC istnieje jedynie w granicach zasady wytgcznosci (wczesniejszy slajd
nr 24)

Y ukasz Zelechowski UP RP 28.9.2021 r. 40



Wczesniejsza firma a pozniejszy ZT —
przeszkody udzielenia prawa ochronnego (V)

* Przeszkoda zgtoszenia w ztej wierze (art. 129[1] ust. 1 pkt 6 PWP);

W przypadku firmy, ktora nie jest jeszcze uzywana, jest dopuszczana
mozliwos¢ powotania sie w pewnych sytuacjach na przeszkode
zgtoszenia w ztej wierze (Wytyczne Prezesa UP RP, s. 92).

* Dopuszczajac te mozliwosé, nalezy zastrzec, ze:

 ewentualne przypisanie w takich sytuacjach ztej wiary musi oznaczac
koniecznos¢ stwierdzenia wiedzy zgtaszajgcego lub przynajmniej mozliwosci
powziecia wiedzy o brzmieniu danej firmy na np. podstawie umowy spotki (w
przypadku spodtki kapitatowej w organizacji) czy tez tresci ewidencji lub
rejestru przedsiebiorcow (w przypadku firmy ujawnionej w rejestrach, ale
jeszcze nieuzywanej).

 Dodatkowo konieczne jest stwierdzenie nagannego zamiaru zgtaszajgcego
cudzg firme jako wtasny znak towarowy, co stanowi przestanke przeszkody
zgtoszenia w ztej wierze.



Ekskurs: Kolizja ochrony oznaczen
odrozniajgcych na podstawie UZNK i na
podstawie PWP

* Postepowanie cywilne

* Dominujacy poglad o formalnym charakterze prawa ochronnego na znak towarowy i mozliwym
prymacie ochrony wczesniej uzywanego oznaczenia na podstawie ZNKU (post. SN z 30.9.1994 r.,
l1l CZP 109/94); Wyrok SN z 17.06.2004 r., V CK 280/04; wyr. SN z 25.5.2005 r., | CK 747/04)

e Alternatywny poglad o prymacie prawa ochronnego na znak towarowy nad uprawnieniami
ptyngcymi z UZNK (wyr. SN z 25.10.1988 r., Il CR 143/88; wyr. SN z 26.11.1998 r.,, wyr. SN z

9.5.2003 r. V CKN 219/01)

* Brak podstaw do stwierdzenia przeszkody naruszenia praw osobistych i majgtkowych oséb
trzecich (art. 132[1] ust. 1 pkt 1 PWP)

* UZNK nie przyznaje praw podmiotowych

* Brak skorzystania w PWP z art. 5(4)(a) dyr. 2015/2436; deliktowy charakter ochrony nie
wydawatby sie sta¢ na przeszkodzie takiemu skorzystaniu — por. art. L711-4(b) i (c) francuskiego
CPI, art. 5(4)(a) UK Trade Marks Act 1994

* Ochrona z ZNKU nie powinna uzasadnia¢ przeszkody z art. 8 ust. 4 rozp. 2017/1001

* Mozliwe zaistnienie przeszkody zgtoszenia w ztej wierze (art. 129[1] ust. 1 pkt 6 PWP)



Wypowiedzi pisemne prelegenta

e t. Zelechowski, Firma (oznaczenie indywidualizujgce
przedsiebiorce) i jej ochrona, Warszawa: Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, 2015, s. 16;

e t. Zelechowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. |, Warszawa
2017, red. K. Osajda, komentarze do art. 43[2]-43[10];

e t. Zelechowski, w: Prawo wtasnosci przemystowej, t. VIII B,
Komentarze Prawa Prywatnego, red. t. Zelechowski, Warszawa
2021, komentarz do art. 132[1], Nt 30-40, Nt 80-84



Dziekuje za uwage!
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