Prawna ochrona firmy jako oznaczenia indywidualizujacego
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Wojciech Rost

1. Znaczenie firmy

Pojecie firmy przez dlugie lata bylo potocznie utozsamiane z kilkoma réznymi
pojeciami, w szczegolnosci takimi jak: przedsigbiorca, przedsigbiorstwo, zaktad pracyl.
Wskaza¢ oczywiscie nalezy na rozréznienie pomiedzy przedsigbiorca (r6znie definiowanym
w poszczegbdlnych ustawach, w prawie prywatnym gltéwnie w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 - kodeks cywilny (KC)?, ale rowniez w prawie publicznym — w ustawie z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej3) a przedsigbiorstwem, okreslonym w artykule
55" KC jako zorganizowany zespot sktadnikow przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej. Jednak desygnatem pojecia firmy w ogélnym rozumieniu przez dhugi czas byta
jednostka organizacyjna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza; do samej nazwy
przedsigbiorstwa 1 jego cech identyfikacyjnych nie przywiazywano zbyt wielkiej wagi.
Widoczne bylto to w zakresie regulacji prawnej, w ktorej - poza dekretem z dnia 7 lutego 1919
r. o rejestrze handlowym i zastepujacym go kodeksem handlowym z 27 czerwca 1934 roku® —
brak bylo przepisow bezposrednio odnoszacych si¢ do tej materii. W rozumieniu przepisow
kodeksu handlowego z 1934 r. firma byla nazwa przedsigbiorcy (,,kupca”) dzialajacego na
podstawie tej ustawy, przy czym powinna ona odrdznia¢ si¢ wyraznie od innych firm
dziatajacych w tej samej miejscowosci (art. 35). Ustawa ta wskazywala réwniez elementy
firmy wymagane od r6znych rodzajow przedsigbiorstw i1 zawierala pewne procedury ochrony
firmy, jak prawo Zzadania zaniechania dalszego uzywania firmy (art. 37) i mozliwo$¢
naktadania grzywien przez sad rejestrowy w razie naruszania prawa do firmy (art. 38). W art.
2 § 1 tego aktu okre§lono samego przedsigbiorce (w dzisiejszym rozumieniu) mianem kupca:
,»Kupcem jest, kto we wlasnym imieniu prowadzi przedsigbiorstwo zarobkowe.”

Szybki rozwoj przedsigbiorczosci w Polsce na przetomie wiekow XX 1 XXI wptynat
takze na rozwoj przepisoOw, bgdacych “filarem” dla stosunkéw pomigdzy jednostkami
niepublicznymi. Oznaczenie przedsigbiorcy, dajace mozliwo$¢ jego jednoznacznej

identyfikacji w obrocie gospodarczym, zaczeto nabiera¢ zupelnie innej wagi, przede

1. Szwaja [w:] S. Sottysinski, A. Szajkowski., A. Szumanski, J. Szwaja, Kodeks spotek handlowych.
Komentarz, tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe, wyd. C. H. Beck 2008, s. 31 i n.

2 Tekst jedn. Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z pbzn. zm.

¥ Tekst jedn. Dz. U. 2010 r., nr 220, poz. 1447

*Dz.U.1934r., nr 57, poz. 502 z p6zn. zm.
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wszystkim w  wyniku doswiadczen rynkowych. Regulacje przedwojennego kodeksu
handlowego, pochodzacego z innej epoki, nie zawsze dobrze sprawdzaly si¢ w nowych
warunkach gospodarczych i spotecznych. Z tego wzgledu zostal on zastapiony w 2001 r.
przez nowa ustawe z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - kodeks spotek handlowych (KSH)®, jednak
dotychczasowe przepisy o firmie zostaty utrzymane az do 2003 r. Weszly wowczas w zycie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, majace zastosowanie szersze niz przepisy prawa
handlowego. Z dniem 25 wrzesnia 2003 roku zaczeta obowiazywaé zmiana ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny®. W ramach tej nowelizacji wprowadzono do tytutu Il
tej ustawy, zatytutowanego “Osoby”, dziat III: “Przedsigbiorcy i ich oznaczenia”. Poniewaz w
rzeczywistosci jedynie pierwszy z przepisow dziatu (art. 43%) dotyczy przedsiebiorcow,
natomiast pozostate dziewigc¢ (art. 43%- art. 4310) poswigcone sa oznaczeniom przedsigbiorcy -
firmie, mozna $mialo stwierdzi¢, ze instytucji firmy zostato przyznane ogromne znaczenie nie
tylko teoretyczne, ale rowniez systemowe, gdyz ujgta zostata jako zréwnana rodzajowo z
osobami fizycznymi (dziat I) oraz osobami prawnymi (dziat IT)".

W nowej regulacji prawnej nie wprowadzono zasadniczych zmian w rozumieniu firmy
ani przypisanym jej znaczeniem. Mozna stwierdzi¢, ze utrzymane zostaly istniejace
wczesniej, ugruntowane juz elementy firmy i jej ochrony, ale rownoczesnie regulacja ta - z
drobnymi elementami korygujacymi - staje si¢ coraz bardziej uniwersalna 1 wypetnia pewne
dotychczasowe luki badZ niejasnosci interpretacyjne. Novum w tej dziedzinie stanowi z
pewnoscia uznanie firmy jako oznaczenia indywidualizujacego przedsiqbiorcq8 a nie — jak to
mialo miejsce jeszcze na mocy przepisOw kodeksu handlowego oraz na gruncie pierwotnego
art. 55'KC — czesci sktadowej przedsigbiorstwa. Ochrong nazwy przedsigbiorstwa (czgsto
pokrywajaca si¢ z firma przedsigbiorcy) reguluje glownie ustawa z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Firma powinna wystarczajaco odrdznia¢ si¢ od firm przedsigbiorcow prowadzacych
dzialalno$¢ na tym samym rynku. Ma to na celu uniknigcie wprowadzania w blad w
szczegoOlnosci, co do osoby przedsigbiorcy, przedmiotu 1 miejsca dziatalno$ci oraz zrodet
zaopatrzenia. Niestety brak jest kodeksowej definicji rynku, a potoczne jego rozumienia

bywaja odmienne — dlatego dla ustalenia zagrozenia wprowadzenia w btad — stosuje si¢

®Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037

® Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2003
r., nr 49, poz. 408)

" J. Szwaja, Firma w kodeksie cywilnym [w:] Prawo spotek nr 1/2004, s. 2

8 J. Szwaja, Zasada wylacznosci firmy [w:] Prawo spotek nr 5/2004, s. 10
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kryterium terytorialne, przedmiotowe, a nawet czasowe®. Najistotniejsze jest jednak ustalenie,
czy mozna méwi¢ o dwoch strefach wpltywow terytorialnie. W mysl przepisow ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. Krajowym Rejestrze Satdowym10 — sady rejestrowe powinny sprawdzac,
czy rejestrowane podmioty nie naruszaja firm innych podmiotow, niestety jednak poprzez
rézne pojmowanie ,,rynku” dochodzi czgsto do ,,kolizji” (art. 23).

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami KC, przedsigbiorcy dziataja pod firma, ktora,
co do zasady, ujawnia si¢ w odpowiednim rejestrze. Wyjatki dotycza przede wszystkim
spotek kapitalowych w organizacji (wtedy, na mocy art. 11 KSH, firma powinna zawierac
dodatkowe oznaczenie - “w organizacji”), badz prowadzacych dziatalno$¢ agroturystyczna,
sadownikéw i innych, ktorych wylacza art. 3 ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarczej*.
Rowniez sam wpis do rejestru moze by¢ wskazowka co do posiadania statusu przedsigbiorcey,
nie jest jednak tego wyznacznikiem. Istnieja bowiem osoby prawne wpisywane do rejestru,
ktore nie prowadza dziatalno$ci gospodarczej, a zatem nie uzyskuja statusu przedsigbiorcy.

Obecnie mozna przyjaé, ze na pojecie firmy sktada si¢ — w mysl przepisow KC - imig
1 nazwisko osoby fizycznej w przypadku osob fizycznych (z zatozeniem niestosowania
skrotow ani zdrobnien imion) oraz nazwa przedsigbiorstwa wraz z okresleniem jej formy
prawnej dla oséb prawnych (np. spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia). Mozliwe jest
rowniez dodanie innych okreslen, jak przedmiot czy miejsce prowadzenia dziatalnosci (nie
wymaga to zgody wiladz samorzadowych, gdyz zgodnie z orzecznictwem — nazwa
miejscowosci nie jest nazwa jednostki samorzadu terytorialnego, a nazwa geograficzna'?) czy
innych - niemalze - dowolnie obranych. Istotne jest jednak zachowanie podstawowej reguty

prawa firmowego — zasady prawdziwosci™

, a zatem firma musi odpowiada¢ stanowi
faktycznemu, tj. jeSli kto§ w firmie zawart odniesienie do posiadanych kwalifikacji
zawodowych — powinien je posiada¢ w rzeczywistosci. Rowniez niektore ustawy wylaczaja
mozliwo$¢ uzywania pewnych nazw, jak np. zaklad ubezpieczen, poczta'. Podstawowym
warunkiem jest niewprowadzanie w blad - jesli wigc przyktadowo przedmiotem dziatania
przedsigbiorstwa jest diagnostyka laboratoryjna - nie mozna postugiwac si¢ stowem “klinika”,
“szpital”, etc. gdyz mogloby to wprowadza¢ w btad co do przedmiotu dziatalnosci.

Mozliwe jest réwniez umieszczenie w firmie nazwiska osoby powiazanej z

powstaniem badz dziatalnos$cia przedsigbiorcy w celu jego uhonorowania badz zachowania

9 M. Kepinski [w:] A. Koch, J. Napierata, Prawo spotek handlowych, wyd. Wolters Kluwer 2011

% Dz, U. 1997 nr 121 poz. 769 z p6zn. zm.

1 7. Sitko, Firma w $wietle przepisow kodeksu cywilnego [w:] Przeglad prawa handlowego, nr 5/2003
2 \Wyrok NSA z dnia 21.12.2001, sygn. akt. 1| SAB 180/01

3 R. Stefaniecki, Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona [w:] Monitor Prawniczy nr 1/2000

¥ M. Kepiniski [w:] A. Koch, J. Napierata, Prawo spotek..., op.cit., s. 130
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renomy przedsigbiorcy — jednak jest na to wymagana zgoda tej osoby (badz w przypadku jej
$mierci — malzonka i dzieci). Przyklad takiej firmy stanowi¢ moze Spoéldzielcza Kasa
Oszczednosciowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka.

Wsrod nazw osob prawnych stanowiacych rdzen (korpus) firm niewatpliwie wyrozni¢
mozna stowne (np. ,,Smyk”), literowo-cyfrowe (,,Link4”, ,,3M”) oraz kombinowane (,,Moda
5-10-15”). Nazwy moga by¢ w jezyku obcym, jednak oznaczenie formy prawnej musi by¢
zawsze w jezyku polskim. Dalszy podzial firm mozna przeprowadzi¢ w zaleznosci od tresci,
tj. firmy osobowe (od nazwisk), rzeczowe — okre$lajace przedmiot dziatalnosci, fantazyjne
badz mieszane (np. ,,Wincenty Kapusta — Cynkownia ,,L$nienie”).

Przedsigbiorcy przystuguje prawo do firmy z chwila wpisu przedsigbiorcy do rejestru
(pod warunkiem, ze taki wpis go obowiazuje), a jak wskazuje orzecznictwo — najpdzniej z
chwila uzycia firmy po raz pierwszy w obrocie gospodarczym®, w przypadku gdyby wpis nie
obowiazywat badz konkurent dziatat w ztej wierze.

Nalezy tez wzia¢ pod wuwage sytuacje, w ktorej dwoéch przedsigbiorcow
zarejestrowatoby swa dzialalno$¢ w jednakowym terminie pod podobna firma, mogaca
nastrgcza¢ konsumentom trudnosci z rozrdznieniem ich odrgbno$ci; wiasnie wtedy
szczegoblnie istotny jest moment uzycia firmy po raz pierwszy w obrocie gospodarczym.
Oczywiscie sady rejestrowe powinny z urzedu sprawdzaé, czy rejestracja danej firmy nie
wprowadzi w btad, jednakze zdarza sig, ze sady nie dostrzegaja zagrozenia, ktore zwlaszcza z
uptywem czasu 1 nabywaniem renomy przez przedsigbiorcg, staje si¢ bardzo realne.

Firma ma ogromne znaczenie zwtlaszcza dla przedsigbiorcéw, ktorzy zdazyli juz
uzyskac¢ dobra pozycj¢ na rynku, ktoérzy poprzez swoje produkty lub ustugi, sa rozpoznawalni
1 pozytywnie kojarzeni z jako$cia. Celowe korzystanie z firmy wprowadzajacej konsumentow
badzZ kontrahentow w btad, innymi stowy — podszywanie si¢ pod innego przedsigbiorcg, moze
skutkowa¢ przejeciem czgSci konsumentéw oraz doprowadzeniem do podejmowania
niekorzystnych decyzji majatkowych zaré6wno dla konsumentow jak i1 kontrahentow. W
konsekwencji w przypadku niskiej jakosci produktow 1 ustlug $wiadczonych przez
przedsigbiorcg podszywajacego sig, skutkami moga by¢ takze utrata renomy, czyli potocznie
moéwiac ,,zepsucie marki”’; w przypadku kontrahentéw moga to by¢ zerwane umowy,

przestoje w produkcji zwiagzane z niewlasciwymi dostawami 1 inne niedogodnosci.

> Wyrok SA w Katowicach z 14 marca 2006 r., sygn. akt | ACa 2057/05
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2. Roszczenia ochronne w przypadku naruszenia prawa do firmy

W przypadku naruszenia (a nawet wytacznie zagrozenia cudzym dzialaniem) prawa
przedsigbiorcy do firmy, ochrong przedsigbiorcy zapewnia przepis art. 43 KC. Cecha
szczegOlng jest fakt, iz ochrona przystuguje wylacznie przedsigbiorcom, natomiast inne
podmioty, nawet wpisane do rejestru przedsigbiorcoOw, lecz nieprowadzace dzialalnosci
gospodarczej, korzystaja z ochrony débr osobistych przewidzianej w artykule 24 KC. Jest to
ochrona analogiczna do przystugujacej firmie, lecz w tym przypadku — chroniaca przed
naruszeniami praw osobistych, a zatem znacznie szersza. Tak jak dobra osobiste — firma ma
charakter dobra podmiotowego, bezwzglednego i skutecznego erga omnes™. Jest jednolitym
dobrem osobisto - majatkowym (gdy odnosi si¢ do podmiotu — 0sobistym, gdy dotyczy
przedsigbiorstwa — majatkowym)'’. Wyrazna przewaga elementéw majatkowych w firmie
nad elementami osobistymi doprowadzita do utworzenia autonomicznej ochrony zawartej w
art. 43'° KC'®. Ochrona ta, ograniczona do przedsigbiorcow, uprawnia do nastepujacych
roszczen:

a) o zaniechanie dzialania powodujacego naruszenie (pod warunkiem, ze dziatanie to
jest bezprawne - a wigc drugiemu przedsigbiorcy nie przystuguje odpowiednia licencja badz
inne uprawnienia);

Roszczenie takie przystuguje zarowno w sytuacji juz trwajacego naruszenia, ale takze
w sytuacji istnienia jedynie realnego zagrozenia takim naruszeniem — jest to wigc roszczenie o
charakterze prewencyjnym.

Nalezy pamigta¢, ze firma jest niezbywalna. Przedsigbiorca moze natomiast
upowazni¢ innego przedsigbiorce do korzystania ze swojej firmy — m.in. udzielajac
odpowiedniej licencji na jej uzywanie. Jest to instytucja zblizona do udzielenia licencji na
korzystanie ze stownego znaku towarowegolg. Oczywiscie takie upowaznienie nie moze w
efekcie wprowadza¢ w btad co do osoby przedsigbiorcy — réwniez organéw panstwa, m.in.
odpowiedzialnych za kwestie podatkowe. Nastrgcza natomiast trudno$ci ustalenie
ewentualnych sankcji za naruszenie zakazu niewprowadzania w blad poprzez uzywanie
licencji na uzywanie cudzej firmy...

b) w przypadku juz dokonanego naruszenia mozna zada¢ usunigcia jego skutkow — ma to na

celu przywrdcenie stanu sprzed naruszenia;

16 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lipca 2005, sygn. akt. VI SA/Wa 550/05
7 R. Skubisz, Zasady prawa firmowego [w:] Rejent nr 1/1993

18 7. Radwanski, Prawo cywilne — cze$é ogodlna, wyd. C. H. Beck 2007, s. 213
19 M. Kepiniski [w:] A. Koch, J. Napierata, op. cit., s. 140
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Katalog czynno$ci zalezy od skutkow dokonanych naruszen. Jednym z czg$ciej
spotykanych rozwiazan jest po prostu zmiana oznaczenia przedsigbiorcy w Krajowym
Rejestrze Sadowym, badz innym odpowiednim rejestrze. Dotyczy to sytuacji, gdy
,»podszywajacy si¢”’ przedsigbiorca swoja dziatalnoscia nie zdotat jeszcze wywota¢ wigkszych
szkad.

C) ztozenia o$wiadczenia lub o$wiadczen w odpowiedniej tresci i formie;

Przedsigbiorca, ktorego prawo do firmy zostatlo naruszone, powinien okreslic w
pozwie forme¢ i tres¢ oswiadczenia, ktorego koszt ponosi pozwany; w przypadku gdyby
pozwany uchylal si¢ od ztozenia takiego o$wiadczenia — uprawniony przedsigbiorca ma
prawo do ztozenia takiego oswiadczenia na koszt pozwanego;

Gléwnym celem takich oswiadczen jest wskazanie konsumentom i kontrahentom
samego zaistnienia naruszenia oraz wskazania winnego “nieprawidlowos$ci”. Przewaznie
oswiadczenia takie sa “obwieszczane” w prasie branzowe;.

d) naprawienia szkody powstatej w wyniku naruszenia ,,na zasadach ogélnych”

Oznacza to, ze to na przedsigbiorcy, ktérego prawo do firmy zostalo naruszone,
spoczywa obowiazek udowodnienia winy po stronie podmiotu naruszajacego, a takze
istnienia szkody majatkowej i zwiazku przyczynowo-skutkowego migdzy dzialaniem
naruszajacego a powstala szkoda - np. spadku sprzedazy w zwiazku z wprowadzeniem
konsumentéw w blad co do osoby przedsigbiorcy i przejgciem przez naruszajacego czesci
konsumentow, utrata renomy w zwiazku ze $wiadczeniem ustug nizszej jako$ci. Jest to
przewaznie niestety dos¢ uciazliwe do przeprowadzenia.

e) o wydanie uzyskanej korzysci

Nalezy przez to rozumie¢ korzysci, ktore naruszajacy uzyskat w zwiazku z
naruszeniem prawa do firmy; beda to glownie przychody i wystarczy wykazanie, ze
uzyskanie korzysci nastapito bez podstawy prawne;.

Firma jest rowniez chroniona przez ustawg z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji?®’. Rozrézni¢ jednak nalezy, iz w art. 5 ustawy wskazuje sie jako
czyn nieuczciwej konkurencji takie oznaczenie przedsigbiorstwa, ktére moze wprowadzié
klientow w btad co do jego tozsamos$ci, poprzez uzywanie firmy, nazwy, godla, skrétu
literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcze$niej uzywanego, zgodnie z
prawem, do oznaczenia innego przedsigbiorstwa — jest tu wigc rozrdznienie podmiotowe 1

przedmiotowe pomigdzy oznaczeniem przedsigbiorcy (podmiotu zdefiniowanego réwniez w

% Dz. U. 2003 ., poz. 153, nr 1503
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art. 2 ustawy) i przedsiqbiorstw321. W art. 18 do omdéwionych wyzej roszczen wynikajacych z
regulacji Kodeksu Cywilnego dodaje si¢ mozliwo$¢ zadania przez przedsigbiorcg, ktdrego
prawo do firmy zostato naruszone, zasadzenia odpowiedniej sumy pieni¢znej na okreslony cel
spoteczny zwiazany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrona dziedzictwa narodowego —
jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byl zawiniony. Poniewaz dostep do Krajowego Rejestru
Sadowego jest otwarty i aby unikna¢ wprowadzania konsumentéow w blad kazdy moze
sprawdzi¢, czy istnieje juz przedsigbiorstwo o podobnej firmie - nalezy uzna¢, ze czyn taki, tj.
zarejestrowanie firmy mogacej wprowadza¢ w blad - jest zawiniony. Na mocy par. 2. tego
artykutu przedsigbiorca taki jest upowazniony do ztozenia wniosku, na podstawie ktérego sad
moze orzec o wyrobach, opakowaniach, materiatach reklamowych i innych przedmiotach
bezposrednio zwiazanych z czynem nieuczciwej konkurencji, w szczeg6lnosci o ich
zniszczeniu badz zaliczeniu na poczet odszkodowania.

Roszczenia z tytulu naruszenia prawa do firmy wskazane w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ulegaja, zgodnie z trescia artykutu 20 przedawnieniu w terminie lat
trzech. Nalezy jednak odnies¢ si¢ rowniez do przepisow ogolnych KC oraz art. 442'KC per
analogiam, a takze innych przepiséw (m.in. art. 189 KPC umozliwiajacego zadanie ustalenia
przez sad istnienia badZ nieistnienia stosunku prawnego badz prawa)??. W mysl art. 442°
roszczenie o naprawienie szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu
z uptywem lat trzech od dnia, w ktorym poszkodowany dowiedziat si¢ o szkodzie i o osobie
obowiazanej do jej naprawienia. Termin ten jednak nie moze by¢ dluzszy niz dziesig¢¢ lat od
dnia, w ktorym nastapito zdarzenie wywotujace szkodg.

Wskaza¢ rowniez nalezy, iz ochrona prawa do firmy przystuguje niezaleznie od jej
realnego uzywania w obrocie gospodarczym, a wygasa dopiero z chwila wykreslenia

przedsigbiorcy z rejestru.

3. Naruszenie prawa do firmy a inne prawa ochronne

Od oznaczenia przedsigbiorcy (firmy) nalezy zdecydowanie odrézni¢ oznaczenie
towarow lub uslug przedsigbiorcy. Takimi oznaczeniami sa znaki towarowe. Jedno
przedsigbiorstwo moze uzywac¢ wielu réznych znakéw towarowych. Zgodnie z ustawa z dnia

30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnoéci przemystowej?, ,.znakiem towarowym moze by¢ kazde

2. Chlebny, Uzycie firmy jako wprowadzajace w blad oznaczenie przedsigbiorstwa [w:] Przeglad prawa
handlowego, nr 8/2010, s.34

22, Rasiewicz [w:] Zdyb M. (red.), Michalak A., Mioduszewski M., Raglewski J., Rasiewicz J., Sieradzka M.,
Sroczynski J., Szydto M., Wyrwinski M., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX 2011
2T jedn. Dz. U. 2003r., nr 119, poz. 1117
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oznaczenie przedstawione w sposob graficzny lub takie, ktore da si¢ w sposob graficzny
wyrazié, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do odrdzniania w obrocie towarow jednego
przedsigbiorstwa od tego samego rodzaju towarow innych przedsigbiorstw (art.120 ust. 1).
Znakami towarowymi sa zatem takze same wyrazy — sa to wtedy znaki towarowe stowne.
Znaki towarowe zapewniaja mozliwo$¢ odrdézniania produktéw tego samego rodzaju
pochodzacych od roznych przedsigbiorcow, stanowia narzedzie marketingowe i podstawe
budowania wizerunku i reputacji na rynku zbytu, stanowia jeden z kluczowych elementow
umoéw franchisingowych, a takze moga stanowi¢ aktywa biznesowe. Dobra opinia o towarach
czy ustlugach oznaczonych okre§lonym znakiem towarowym stanowi kluczowy czynnik
wptywajacy na sukces rynkowy. Dlatego tak istotne jest, by znak towarowy byl odpowiednio
chroniony.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wytacznego uzywania znaku
towarowego w sposOb zarobkowy badz zawodowy na obszarze catego kraju (badz w
przypadku innych trybow rejestracji — na terenie catej Unii Europejskiej czy wybranych
krajow na $wiecie). W przypadku uzyskania przez nieuczciwego przedsigbiorcg prawa
ochronnego do stownego znaku towarowego bedacego firma (badz cze$cia firmy)
renomowanego przedsigbiorstwa oznaczatoby to wylaczenie mozliwosci sygnowania swych
towarow 1 uslug w okreslonych kategoriach przez przedsigbiorstwo, ktorego dziatalnosci
firma zawdzigcza swa rozpoznawalnos$¢ i renome, co z pewnoscia miatoby bardzo negatywne
skutki powiazane z koniecznoscia budowania nowej “marki” oraz innymi powiazanymi z tym
“zabiegami”.

Dodatkowa korzyscia z rejestracji znaku towarowego jest mozliwos¢ udzielenia
licencji na jego uzywanie, a takze sprzedazy, zamiany, czy zabezpieczenie zaciaganego
kredytu w postaci okreslonego znaku towarowego.

W przypadku proby zarejestrowania przez podmiot trzeci znaku towarowego
stanowiacego firme¢ czyjegos przedsigbiorstwa — postgpowanie okresla art: 131 ust. 1 ustawy
Prawo wilasno$ci przemystowej, wskazujac, ze nie udziela si¢ praw ochronnych na
oznaczenia, ktérych uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe o0sob trzecich.
Wprawdzie w ust. 5 tego artykulu wskazuje sig, ze ,,zgloszenie w charakterze znaku
towarowego oznaczenia, ktorym inna osoba postuguje si¢ jako nazwa, pod ktéra prowadzi
dziatalnos¢ gospodarcza, w szczegolnosci jezeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi
samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jezeli zglaszajacy dziatat w
dobrej wierze, a: 1) nazwa ta nie jest uzywana jako znak towarowy powszechnie znany na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla towaréw tego samego rodzaju lub 2) w chwili
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zgloszenia znaku nie byto konfliktu interesow, w szczegdlnosci ze wzgledu na rézny profil
dziatalnosci, lokalny jej zasigg lub odmienne formy uzywania obu oznaczen. ”, nalezy jednak
wzia¢ pod uwage sytuacje, w ktorych przedsigbiorca nie postuguje si¢ znakami towarowymi
dla oznaczenia swych towarow i1 uslug, badz efekty swej dzialalno$ci oznacza nazwa,
stanowiaca ,,rdzen” ﬁrmy24.

Do czasu zmiany wprowadzonej ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku zmieniajaca
dotychczasowa ustawe¢ Prawo wtasnosci przemystowej z dniem 1 listopada 2007%, w art 44
ust. 1 Prawa wlasnosci przemystowej wskazywano termin 6-miesi¢czny. Obecnie, przy braku
takiego ustawowego wskazania, a nawet jego wylaczeniu — art. 252 ustawy zakazuje
stosowania Kodeksu postepowania administracyjnego do termindéw rozpatrywania zgloszen —
co ma na celu uniknigcie skarg na przewlekto$¢ postepowania oraz umozliwienie Urzgdowi
Patentowemu nalezytej analizy przestanek?, praktyka pokazuje, ze procedura uzyskania
prawa ochronnego na znak towarowy trwa obecnie okoto roku: po trzech miesiacach od daty
zgloszenia znaku nastgpuje ogloszenie zgloszenia znaku i po okoto dziewigciu nastgpnych
miesiacach — rejestracja, pod warunkiem braku negatywnych przestanek. Przez ten czas, na
mocy art- 143 osoby trzecie moga zgtasza¢ do Urzgdu Patentowego uwagi co do istnienia
okoliczno$ci uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego. Oznacza to, ze
przedsigbiorca, ktérego prawo do firmy jest naruszone, badz istnieje grozba takiego
naruszenia, powinien w mozliwie szybkim czasie, mozliwie nie pdzniej niz w ciagu roku od
zgloszenia znaku towarowego/uslugowego do rejestracji, zglosi¢ swoje uwagi Urzedowi
Patentowemu, by uniemozliwi¢ rejestracj¢ takiego znaku 1 przyznanie do niego praw
ochronnych nieuczciwemu przedsigbiorcy, dziatajacemu w zlej wierze.

Gdyby jednak z jakich§ powoddéw pierwotnie uzywajacy firmy przedsigbiorca, ktory
uzywat firmy jako pierwszy, zaniechal zgloszenia uwag Urzedowi Patentowemu - istnieje
jeszcze mozliwo$¢ uniewaznienia praw ochronnych do znaku towarowego. Orzecznictwo
przyjmuje bowiem, iz w przypadku kolizji migdzy firma a zarejestrowanym pdzniej znakiem
towarowym priorytet przyznaje si¢ prawu powstatemu wczesniej 2" Oznacza to, ze skutkiem
stwierdzenia takiego naruszenia powinno by¢ uniewaznienie praw ochronnych do znaku

towarowego.

2 K. Szczepankowska-Koztowska, Uzywanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy [w:]
Przeglad prawa handlowego 10/2008, wyd. Wolters Kluwer

% Dz. U. 2007 Nr 136 poz. 958

2 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007, VI SAB/Wa 38/07

2T Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 pazdziernika 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1008/05
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Przedstawione wyzej uwagi pozwalaja na stwierdzenie, Zze problem ochrony prawa do
firmy stat si¢ juz obecnie jednym z waznych zagadnien prawa regulujacego obrot
gospodarczy. Wskazuje na to rosnaca liczba orzeczen sadowych rozstrzygajacych spory i
watpliwos$ci na tym tle i coraz wigksze zainteresowanie doktryny wyrazone w odniesieniach
si¢ do spraw ochrony prawa do firmy w publikacjach naukowych. Z drugiej strony $swiadczy¢
to moze o nadal istniejacych brakach w regulacji prawnej i konieczno$ci dalszych dyskusji

nad jej uzupetnianiem i doskonaleniem.
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STRESZCZENIE
Ochrona prawa do firmy (Wojciech Rost)

Autor zajmuje si¢ zagadnieniem ochrony prawa do firmy przewidzianej przez polskie
ustawodawstwo.

Punktem wyjScia jest przedstawienie rangi i znaczenia firmy w rozumieniu potocznym
i prawnym. Nastepnie autor wskazuje elementy sktadowe oraz cechy firmy. Autor omawia
roszczenia przystugujace w przypadku naruszenia prawa do firmy przewidziane w ustawie z
1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawie z 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ostatniej czgsci artykutu autor analizuje naruszenie prawa do firmy w zestawieniu z
innymi prawami ochronnymi. Szczegodlnie charakterystyczna jest sytuacja konfliktu prawa do

firmy z prawem ochronnym przyznanym na znak towarowy.

SUMMARY
The protection of the right to the company's legal name (the firm) (Wojciech Rost)

The author covers the problem of the protection of the right to the company's legal
name foreseen by the polish legislation.

The author begins with brief presentation of colloquial and legal meaning of a
company's legal name (the firm). Then, he indicates the components of a company's legal
name and outlines its characteristics. The author describes legal claims provided by the polish
Civil Code from 1964 and The Suppression of Unfair Competition Act from 1993 that can be
pursued in case of company name infringement.

In the last part of the article, the author compares company name infringement with
other protection laws foreseen by polish law. The most distinctive aspect of the analysis is the

conflict between the right to the company's legal name and the trademark.
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