Sygn. akt: IACa 536/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 27 listopada 2013 .
Sad Apelacyjny w Gdansku I Wydziat Cywilny
w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Ewa Giezek
Sedziowie: SA Barbara Lewandowska
SA Marek Machnij (spr.) Protokolant: stazysta Arleta Zuk
po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. w Gdanisku na rozprawie
sprawy z powbdztwa M. B. przeciwko J. R. (1) o nakazanie
na skutek apelacji obu stron
od wyroku Sadu Okregowego w Gdansku
z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt IX GC 68/12

1) zmienia zaskarzony wyrok w punktach III (trzecim) i IV (czwartym) w ten sposob, ze w miejsce zawartego w punkcie
III (trzecim) rozstrzygniecia nakazuje pozwanemu J. R. (1) opublikowanie na jego koszt treSci wydanego w niniejszej
sprawie wyroku w dzienniku ,,(...)" na stronie trzeciej w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia,

2) oddala obie apelacje w pozostalej czeéci,

3) zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 735 (siedemset trzydzieSci pie¢) zt tytulem zwrotu kosztéw
postepowania apelacyjnego.

Na oryginale wlaéciwe podpisy.

Sygn. akt: I ACa 536/13

UZASADNIENIE

Powod M. B. wnidst o nakazanie pozwanemu J. R. (1) zaniechania uzywania w prowadzonej przez niego dzialalnosci
gospodarczej stowa ,(...)” w blizej okreSlony w pozwie sposéb, nakazanie pozwanemu zniszczenia wszystkich
materialow reklamowych ze znakiem towarowym slownym ,,(...)” oraz nakazania pozwanemu, aby opublikowal na
swoj koszt w dzienniku ,(...)” treS¢ wydanego w sprawie orzeczenia, a takze ztozyt powodowi o§wiadczenie o tresci
wskazanej w pozwie. Powod twierdzil, ze od 1997 r. prowadzi dzialalno$é¢ gospodarcza, w ktorej postuguje sie stowem
»(...)” w nazwie przedsiebiorstwa, a w czasie prowadzenia tej dzialalno$ci uzyskal renome i rozpoznawalno$é na
rynku oraz zarejestrowat stowny znak towarowy (...), uzyskujac prawo ochronne na ten znak, natomiast pozwany
rowniez prowadzil wlasng dzialalno$é gospodarczg, z tym ze od 2009 r. strony realizowaly — kazda w ramach swojej
dzialalnoSci — wspdlne przedsiewziecie i w tym okresie pozwany zarejestrowal domene w., o czym powod wiedzial sie,
ale poczatkowo, z uwagi na wspdlprace miedzy stronami, nie domagal sie jej likwidacji, jednak na poczatku 2012 r.
pozwany zmienil nazwe swojej dzialalnoéci i rozpoczal oznaczanie wlasnego przedsiebiorstwa i $wiadczonych ustug
nazwa ,(...)”, a takze postuguje sie nig w swojej korespondencji handlowej, w tym mailowej, ofertach swoich ustug i



w dokumentach firmowych, np. fakturach, podejmujac dzialalno$¢ konkurencyjna wobec powoda, a jednocze$nie na
swojej stronie internetowej nieprawdziwie twierdzi, ze nigdy nie naruszyl praw powoda do jego znaku towarowego.

Pozwany wnibst o oddalenie powodztwa, zaprzeczajac twierdzeniom powoda i wskazujac, dochodzone zadanie
opiera sie na nieuzasadnionym twierdzeniu, ze prowadzac dzialalno§¢ pod nazwa (...) narusza on prawa wlasnos$ci
przemystowej powoda zwigzane z rejestracjg stownego znaku towarowego (...), pomimo zZe oznaczenia te w oczywisty
sposoéb istotnie réznia sie od siebie. Podniost ponadto, ze korzysta z wymys$lonego przez siebie znaku towarowego,
ktory zostal ujawniony w oznaczeniu nalezacej do niego witryny internetowej na dtugo przed zgloszeniem do Urzedu
Patentowego, dokonanym w dniu 3 lutego 2012 r. Wskazal poza tym, ze pow6d, pomimo uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy ,,(...)”, nie stal sie wylacznie uprawnionym do jego uzywania, poniewaz stowo takie od dawna jest
znane w jezyku polskim i ma kilka znaczen. Pozwany zaprzeczyl, aby uzywana przez niego nazwa moglta wprowadzaé w
blad potencjalnych kontrahentéw obu stron, wskazujac m. in., ze wedlug danych dostepnych na stronie internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej w Polsce dziala okolo 198 firm postugujacych sie w
nazwie stowem ,,(...)".

Sad Okregowy w Gdansku wyrokiem z dnia 15 stycznia 2013 r. nakazal pozwanemu zaprzestania uzywania stowa
»(...)” w zwigzku z prowadzong przez niego dzialalnoscia gospodarcza w nazwie domeny internetowej (...) oraz w
nazwie jakiejkolwiek innej domeny internetowej, w adresach poczty elektronicznej pozwanego oraz oso6b §wiadczacych
prace na jego rzecz, w firmie pozwanego, a takze dla oznaczania przedsiebiorstwa i oferowanych przez pozwanego
ushlug, towaréw i produktéw, na dokumentach zwigzanych z dzialalnoScia gospodarcza pozwanego i w celu reklamy,
nakazal pozwanemu zniszczenie wszystkich materialow reklamowych ze znakiem stownym ,,(...)”, nakazal pozwanemu
opublikowanie tresci zapadlego orzeczenia na stronie internetowej wykorzystywanej przez pozwanego w zwiazku z
prowadzong dzialalno$cig gospodarcza w terminie 14 dni od jego uprawomocnienia na okres 1 miesigca, w pozostalym
zakresie oddalil powodztwo oraz zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 5.697 zl tytulem zwrotu kosztéw
procesu.

Z dokonanych przez Sad Okregowy ustalenn faktycznych wynika, ze p owdd prowadzi od paZdziernika 1997 r.
dzialalno$é gospodarcza pod firma (...). Przedmiotem jego dzialalno$ci jest sprzedaz hurtowa drewna, materialow
budowlanych i wyposazenia sanitarnego.

Pozwany w pazdzierniku 2003 r. rozpoczal prowadzenie wlasnej dzialalnosci gospodarczej w zakresie inzynierii i
zwigzanego z nig doradztwa technicznego. Poczatkowo dzialal on pod firma (...). Od stycznia 2012 r. pozwany zaczal
prowadzi¢ dzialalno$¢ pod dwoma nazwami: (...) oraz (...).

Powo6d koncentrowal dzialalno$¢é gospodarcza na handlu urzadzeniami wentylacyjnymi w postaci kratek
wentylacyjnych i podobnych, drobnych elementéw instalacji wentylacji. W 2009 r. podjal on dziatalno$é na rynku
urzadzen wentylacyjnych: central wentylacyjnych, osuszaczy, central basenowych oraz rozpoczat wspoélprace z
pozwanym, ktéry zajmowal sie projektowaniem systemoéw wentylacyjnych i naprawami gwarancyjnymi. Pozwany
projektowal i dobieral urzadzenia klientom, lecz nie ujawnial im, ze wspolpracuje z powodem, gdyz wspoélpraca
projektanta urzadzen z ich sprzedawca nie byla dobrze postrzegana przez klientéw. Z powodem wspolpracowat
rowniez A. B. (1), ktory $§wiadcezyl na jego rzecz ustugi na podstawie umowy zlecenia.

Powod zostal przedstawicielem firmy (...) i importerem urzadzen tego producenta — osuszaczy powietrza i innych
urzadzen wentylacyjnych oraz handlowal tymi urzadzeniami, sprzedajac je swoim klientom. Na urzadzeniach powdd
nie zamieszczal swojego znaku towarowego. Powdd posiadal natomiast materialy reklamowe w postaci katalogdéw, w
ktorych uzywat znaku (...).

Strony prowadzily miedzy sobg, a takze A. B., rozliczenia dotyczace dzialalno$ci handlowej powoda na rynku
urzadzen wentylacyjnych poprzez sporzadzanie zestawien poniesionych kosztow i wplywéw. Strony prowadzily
roéwniez negocjacje w sprawie sformalizowania wspolnego przedsiewziecia stron w postaci zawarcia spolki, ktorej
wspolnikami mieli by¢ powo6d, pozwany oraz A. B..



W okresie tej wspolpracy pozwany zalozyl i prowadzil za wiedza i zgoda powoda witryne internetowa (domene) pod
adresem w.. W zakladce ,kontakt” ujawnione byly m. in. dane kontaktowe powoda: nazwa jego firmy, NIP i numery
telefonow. Z adresu poczty internetowej (...) korzystali zarébwno pracownicy powoda, zajmujacy sie tym dzialem (G.
P, N. K, M. S.), jak i pozwany.

W dniu 28 stycznia 2010 r. powodd zlozyt wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy slowny ,(...)”
dla wykazu towaréw i ushug, obejmujacych m. in. urzadzenia i instalacje klimatyzacji, urzadzenia i instalacje do
osuszania, oczyszczania, uzdatniania i nawilzania powietrza, urzadzenia i instalacje do nagrzewania powietrza lub
cieczy, urzadzenia i instalacje wentylacyjne, pompy cieplne. W dniu 10 sierpnia 2011 r. Urzad Patentowy RP udzielil
mu $wiadectwa ochronnego nr (...) na w/w znak towarowy na okres 10 lat, liczac od dnia 28 stycznia 2010 .

W tym okresie dzialalno$é gospodarcza powoda na rynku urzadzen wentylacyjnych zaczela osiagaé¢ dobre rezultaty.
Pod koniec roku 2011 r. okazalo sie jednak, ze strony nie moga osiggnaé porozumienia w sprawie sformalizowania
wspolpracy, co zapoczatkowalo konflikt miedzy nimi. Powoéd w listopadzie lub grudniu 2011 r. zaczal korzystac z
domeny i poczty internetowej pod nazwg (...) i polecil pracownikom, aby w kontaktach z klientami korzystali z poczty
z tym rozszerzeniem. Z kolei pozwany w styczniu 2012 r. zmienil oznaczenie swojej dzialalno$ci gospodarczej, dodajac
do poczatkowej nazwy (...) Projekt J. R. (1) druga nazwe R. J. R. (1).

Powod kupil udzialy w spoélce z o.0., ktdrej firme zmienil na (...) spétka z o.0. i zaproponowal, aby G. P. zostal jej
pracownikiem, domagajac sie jednocze$nie podpisania klauzul poufnoéci i zakazu konkurencji, na co on nie wyrazil
zgody. W zwiazku z tym powo6d wypowiedzial mu umowe o prace i zwolnil go z obowigzku §wiadczenia pracy z dniem
23 stycznia 2012 r. Jeszcze w okresie wypowiedzenia pozwany zlozyl G. P. propozycje pracy, ktéra zostala przez niego
przyjeta. Ponadto pozwany na poczatku stycznia 2012 r. usunal z zakladki ,kontakt” na stronie internetowej www.rad-
wanpolska.pl dane kontaktowe powoda, podajac w to miejsce swoje dane.

Okolo 25 stycznia 2012 r. powdd polecil swoim pracownikom N. K. i M. S. wyslanie e-maili do jego klientéw, w ktérych
informowal, Ze pozwany prowadzi osobng dzialalno$¢ gospodarcza i bezprawnie uzywa w niej oznaczenia ,(...)".

W tym okresie doszlo do opisanych blizej przez Sad Okregowy licznych pomylek i watpliwosSci klientow, ktorzy
wspolpracowali wezeéniej z powodem, ale nie wiedzieli, ze doszlo do konfliktu miedzy nim a pozwanym. Klienci ci
kontaktowali sie z pozwanym na znany im adres internetowy lub adresy mailowe, sadzac, ze nadal kontaktuja sie
z firma powoda. Zdarzalo sie tez, ze kontaktowali sie oni z powodem, pomimo ze faktycznie chodzito im o firme
pozwanego.

Przykladowo A. K. (1), prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa E. — (...) kontaktowal sie z powodem, poniewaz
jeszcze w listopadzie 2011 r. G. P., dzialajac jeszcze wtedy w imieniu powoda, zlozyl mu oferte sprzedazy central
wentylacyjnych i w styczniu 2012 1. A. K. przestal zaméwienie, ale do pozwanego, ktéry wystawil fakture proforma i
A. K. wplacil mu zaliczke, sadzac, ze wplaca ja powodowi, ktory wezeéniej zlozyt mu oferte. Ostatecznie zamdwienie
to zrealizowal na jego rzecz pozwany.

Podobna sytuacja powstala z A. W. z firmy (...), ktéry pod koniec 2011 r. uzyskal od powoda oferte i w dniu 20 stycznia
2012 r. wyslal pod adres internetowy (...) prosbe o przystanie faktury proforma, a nastepnie w dniu 23 stycznia 2012
r. otrzymal taka fakture zaréwno od powoda, jak i od pozwanego. Jego pracownicy zwroécili na to uwage, w zwiazku z
czym podjeto dzialania zmierzajace do wyjaénienia sytuacji. Byt on bardzo zdziwiony, gdy okazalo sie, ze istniejg dwie
firmy ze slowem ,(...)”, poniewaz byl przekonany, ze prowadzi korespondencje caly czas z ta sama firma.

Z kolei D. Z. (1) otrzymal od powoda oferte drogg elektroniczna we wrzesniu 2011 r. Urzadzenia dla niego dobieral
pozwany, za$ oferte podpisat G. P.. W dniu 19 stycznia 2012 r. D. Z. otrzymal od pozwanego z adresu (...) prosbe
o potwierdzenie zaméwienia, w zwigzku z czym przestal on zamowienie na adres pozwanego, a nastepnego dnia
otrzymal wspomniany wcze$niej e-mail od powoda z dnia 25 stycznia 2012 r. Ostatecznie zamowienie to zrealizowal
powod.



Ponadto M. R. (1) w styczniu lub lutym 2012 r., jako przedstawiciel firmy (...) (producenta m. in. kratek
wentylacyjnych), bedac w G., chcial spotkaé¢ z przedstawicielem firmy (...). W celu ustalenia numeru telefonu
skorzystal on z wyszukiwarki internetowej G. i zadzwonil na numer stacjonarny do firmy, ktéra pojawila sie jako
pierwszy wynik. Okazalo sie, ze byla to firma pozwanego. M. R. zostal wtedy poinformowany, ze firma zmienila adres
i umoéwil sie na spotkanie z pozwanym, jednak do ich spotkania nie doszlo.

Podobnych pomylek zdarzalo sie wiecej, rowniez wsrdd osob, do ktérych powdd skierowal maila informacyjnego, i
to nawet po wielu miesigcach.

Pozwany w dniu 27 stycznia 2012 r. zamie$cil na stronie internetowej w. o§wiadczenie, w ktorym wyrazil ubolewanie
z powodu wiadomos$ci mailowych wyslanych przez powoda oraz poinformowal, ze strony sa bylymi wspoélnikami
i partnerami, a takze zarzucil powodowi nieuczciwe praktyki i zapewnil klientéw o wysokim poziomie uslug
$wiadczonych przez jego firme.

W piémie z dnia 27 stycznia 2012 r. powdd wezwal pozwanego do zaniechania niedozwolonych dzialan, zlozenia
o$wiadczenia o okreSlonej tresci i formie oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci w zwiazku z uzywaniem
przez niego zastrzezonego znaku towarowego stownego ,(...)”.

W Polsce istnieje niemal dwiescie firm, w ktorych elementem nazwy jest stowo ,,(...)".

Sad Okregowy wyjasénil, ze powyzszy stan faktyczny ustalil na podstawie dokumentow, ktore nie byly kwestionowane
przez strony, korespondencji elektronicznej prowadzonej miedzy stronami oraz zeznan $wiadkow: M. M., L. K., P. S.,
T.M.,,M.C.,A.B.(1),G.P.,,M.S,,N. K., A. W., D. Z. (1) i O. C. w zakresie wskazanym blizej w pisemnym uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku. Ponadto Sad ten uwzglednil dowod z przestuchania stron, uznajac, ze dowdd ten potwierdzil
okolicznoSci, wynikajace z pozostalych dowodow zgromadzonych w sprawie.

Sad Okregowy uznal, ze powodztwo co do zasady zastugiwalo na uwzglednienie. Twierdzenia powoda nalezalo oceniac
na podstawie wskazanych przez niego przepisow art. 153 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. Prawo wlasnoSci przemyslowej (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z p6Zn. zm., dalej: ,,Pr. wh przem.”) oraz
przepisoéw art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1, art. 5 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm., dalej: ,u.z.n.k.”). Z jednej strony
powdd powolywal sie na fakt, ze przystuguje mu prawo do stlownego znaku towarowego ,,(...)”, a z drugiej strony na
fakt pierwszenstwa w postugiwaniu sie na rynku urzadzen wentylacyjnych znakiem ,,(...)” oraz prowadzenia przez
pozwanego dzialalnoSci konkurencyjnej i zaistnienia na rynku konfuzji. W zwiazku z tym ocena jego zadania zostala
dokonana na obu powyzszych podstawach.

Sad pierwszej instancji wzigl pod uwage, ze powdd bezspornie dysponuje prawem do stlownego znaku towarowego
»(...)” z pierwszenstwem od dnia 28 stycznia 2010 r. Powolujac sie na tresé art. 153 ust. 1i art. 296 ust. 2 Pr. wk. przem.,
Sad ten wskazal, ze nie budzilo watpliwosci, ze towary i uslugi oferowane przez strony sa nie tyle podobne, co wrecz
identyczne. Zar6wno powod, jak i pozwany oferuja urzadzenia wentylacyjne, czyli funkcjonuja na tym samym rynku
oraz zabiegaja o te sama klientele. Oznaczenie, ktérego uzywa pozwany, tj. znak (...), jest podobne do przystugujacego
powodowi znaku towarowego stlownego. Jest to podobienstwo powodujace ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad,
poniewaz uzywany przez pozwanego znak nie posiada cech istotnie odrézniajacych go od znaku ,,(...)".

Sad Okregowy powolal sie na uksztaltowane w orzecznictwie zasady poréwnywania oznaczen i kierujac sie takimi
zasadami przy ocenie podobienstwa poréwnywanych znakéw, wzial pod uwage, ze stosowany przez pozwanego znak w
calo$ci powtarza znak powoda ,,(...)”, ktory zostal uzyty jako prefiks, czyli cze$¢ najistotniejsza dla oceny podobienstwa
znakow. Jest to jednoczeénie element fantazyjny, a tym samym odrézniajacy i dominujacy w calym znaku. Dodana
przez pozwanego do stowa ,(...)” czeS¢ opisowa, czyli ,,(...)”, nie jest istotna dla odr6znienia obu znakéw. Co wiecej,
taki dodatek, zgodnie z praktyka istniejaca na rynku, moze wrecz sugerowac zwiazek organizacyjny podmiotow
postugujacych sie powyzszymi oznaczeniami o podobnym brzmieniu.



Wobec tego Sad pierwszej instancji doszedl do wniosku, ze znaki obu stron sa bardzo podobne i z cala pewnoécia
stosowanie przez pozwanego znaku (...) powodowalo na rynku ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad. Teza taka
znalazla zreszta potwierdzenie w wykazanych przez powoda wypadkach, w ktdrych takie pomylki, i to w niemalej
liczbie, rzeczywiScie wystapily. Ryzyko powstania takich pomylek nie jest wyeliminowane nawet pomimo tego, ze
gtowna klientele zar6wno powoda, jak i pozwanego, stanowig przedsiebiorcy, czyli co do zasady podmioty dobrze
zorientowane na rynku. Nie eliminuje mozliwoéci pomylek takze to, ze w obrocie gospodarczym osoba fizyczna
powinna uzywac swojego imienia i nazwiska.

Odnosnie za$ do zarzutu pozwanego, ze byt on ,cichym wspoélnikiem” powoda, Sad Okregowy wskazal, ze jedna z
podstawowych wad sp6lki cichej z punktu widzenia wspoélnika cichego jest to, ze jego korzysci ograniczaja sie do zysku
z przedsiebiorstwa. Uprawnienie do znaku towarowego ,,(...)” przyslugiwalo natomiast wylacznie powodowi, co byto
naturalng dla wspolnika cichego konsekwencjg zawarcia umowy spoiki ciche;j.

Sad Okregowy uznal, ze roszczenie powoda zastugiwalo na uwzglednienie réwniez na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Z art. 5 tej ustawy wynika, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzic klientow w blad co do jego tozsamoSci, przez uzywanie firmy, nazwy, godla,
skrotu literowego lub innego charakterystycznego symbolu weze$niej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia
innego przedsiebiorstwa. Zachowanie pozwanego niewatpliwie wyczerpywalo pierwsza z przestanek w/w przepisu,
albowiem uzywal on i nadal uzywa stowa ,,(...)” dla oznaczenia swojego przedsiebiorstwa. Ryzyko konfuzji ksztaltuje
sie natomiast w tym wypadku analogicznie jak ryzyko wprowadzenia w blad na podstawie art. 296 Pr. wl. przem.
Zakres dzialalno$ci obu stron jest w zasadzie identyczny, co niewatpliwie zwiekszalo ryzyko konfuzji. Ponadto pow6d
w obrocie na tym rynku uzywal swojej nazwy ,,(...)” juz od 2009 r., podczas gdy pozwany poczatkowo prowadzil swoja
dzialalno$¢ pod nazwg (...)Projekt. Zatem to powodowi przystugiwalo pierwszenstwo do uzywania tego oznaczenia.

Z tych przyczyn Sad Okregowy uwzglednil zadanie powoda na podstawie art. 296 ust. 11 ust. 2 pkt 1 Pr. wl. przem.
oraz art. 18 ust. 1 pkt a u.z.n.k. zgodnie z treécig punktu pierwszego zaskarzonego wyroku, a mianowicie spoérod
zgloszonych przez powoda zadan Sad ten nie uwzglednil jedynie zadania nakazania zaprzestania uzywania slowa
»(-..)” przez osoby $wiadczace ustlugi na rzecz pozwanego, albowiem takie zadanie zaniechania okre§lonych dziatan
skierowane bylo do 0s6b niebedacych stronami procesu.

Odno$nie do roszczenia o opublikowanie treéci orzeczenia w dzienniku ,(...)” Sad Okregowy wskazal, ze sposob
podania treSci orzeczenia do wiadomo$ci publicznej powinien by¢ adekwatny do dokonanych naruszen, jednak
wskazany przez powoda sposob nie miat takich cech. W ocenie tego Sadu do usuniecia skutkow naruszen wystarczajace
jest opublikowanie tresci zapadlego orzeczenia na stronie internetowej przedsiebiorstwa pozwanego, skoro w sprawie
bezspornie ustalono, ze podstawowym zrodlem zdobycia klienta i zaprezentowania oferty jest strona internetowa.
Przedsiebiorstwa z branzy, w ktorej dzialaja obie strony, wlasnie w Internecie poszukuja potencjalnych klientow.
Nakazanie zamieszczenia tresci orzeczenia na stronie internetowej pozwoli wiec na poinformowanie o nim szerokiego
grona uczestnikow rynku. R. takiego sposobu publikacji wynika rowniez z tego, ze wlaénie korzystajac z domeny
internetowej w. pozwany naruszyl prawa powoda.

Sad Okregowy oddalil ponadto zadanie zlozenia przez pozwanego oSwiadczenia, ze w bezprawny sposob postugiwal
sie znakiem towarowym ,,(...)", wskazujac, ze takie roszczenie mogloby zosta¢ uwzglednione jedynie na podstawie
przepiséw ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej, ale w tej sprawie taka sytuacja nie miala miejsca.

Powyzszy wyrok zostal zaskarzony apelacjami przez obie strony.

Powod zaskarzyt wyrok w czeéci oddalajacej powddztwo w oparciu o zarzut naruszenia art. 287 ust. 2 w zw. z art.
296 ust. 1a Pr. wl. przem. przez ich niewlaéciwe zastosowanie, polegajace na wskazaniu niewlasciwego sposobu
podania do publicznej wiadomosci orzeczenia zapadlego w sprawie oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5 i art. 10

u.z.n.k.iart. 43 '° k.c. w zw. z art. 43 3 k.c. przez ich niezastosowanie polegajace na odmowie nakazania pozwanemu
zlozenia o§wiadczenia w formie pisemnej z wlasnorecznym podpisem. Na tych podstawach powdd domagal sie zmiany



wyroku w zaskarzonej czeSci przez nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt zapadlego orzeczenia w
dzienniku ,(...)” na stronie trzeciej w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia oraz nakazania pozwanemu
zlozenia o§wiadczenia o treéci wskazanej w apelacji w formie pisma sporzadzonego wlasnorecznie przez pozwanego
czytelnym pismem lub w postaci drukowanej czcionka V. o rozmiarze 12 opatrzonego wlasnorecznym podpisem
powoda i doreczonego na adres pozwanego, a ponadto wnosil o zasadzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztéw
postepowania apelacyjnego wedlug norm przepisanych.

Pozwany zaskarzyl wyrok w czeSci uwzgledniajacej powddztwo i orzekajgcej o kosztach procesu, zarzucajac Sadowi
Okregowemu:

1) naruszenie prawa materialnego, majgce istotny wplyw na wynik sprawy, a mianowicie art. 296 Pr. wl. przem.
przez bledng interpretacje i niewlasciwe zastosowanie, skutkujace niezasadnym przyjeciem, ze powod wykazal, iz
przysthuguje mu roszczenie o zaniechanie przez pozwanego uzywania w prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej stowa
»(...)” w zwigzku z rzekomym naruszeniem praw wlasnoSci przemystowej do znaku towarowego ,,(...)” oraz art. 3 i art.
5u.z.n.k. przez ich bledna interpretacje i zastosowanie, skutkujace niezasadnym przyjeciem, ze powod wykazal, iz dla
ochrony jego interes6w niezbedne jest zobowigzanie skarzacego do zaniechania uzywania w prowadzonej dzialalno$ci
gospodarczej stowa (...) w zwigzku z popelnieniem przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji,

2) naruszenie przepisOw prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tre$¢ wydanego w sprawie rozstrzygniecia,
w szczegolnos$ei art. 233 k.p.c. przez dowolng ocene zebranego materialu dowodowego, a w konsekwencji bledne
ustalenie stanu faktycznego wskutek niezasadnego stwierdzenia, ze pozwany moégt i nadal moze w swojej dziatalnosci
wprowadza¢ w blad kontrahentéow przedsiebiorstwa powoda uzywajac nazwy i znaku towarowego ,(...)” oraz art.
328 § 2 k.p.c. przez sporzadzenie uzasadnienia zaskarzonego orzeczenia uniemozliwiajacego weryfikacje podstaw
rozstrzygniecia.

Pozwany wnibsl o zmiane wyroku w zaskarzonej czesci przez oddalenie powddztwa i zasgdzenie od powoda na jego
rzecz koszow procesu za obie instancje wedlug norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarzonej
czes$ci 1 przekazanie sprawy w tym zakresie Sagdowi Okregowemu do ponownego rozpoznania, a takze o zasadzenie od
pozwanej na jego rzecz kosztow procesu za obie instancje wedlug norm przepisanych.

Strony wzajemnie wniosty o oddalenie apelacji pozwanego i zasadzenie kosztéw postepowania apelacyjnego wedlug
norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Obie apelacje okazaly sie cze$ciowo uzasadnione, aczkolwiek apelacja pozwanego jedynie w nieznacznej czesci, i to z
przyczyn niewynikajacych bezposrednio z tresci podniesionych w niej zarzutow.

Sad Apelacyjny oparl sie w zasadzie na materiale dowodowym zebranym w toku postepowania przed Sadem pierwszej
instancji, uznajac, ze jest on wystarczajacy do oceny zasadno$ci stanowisk obu stron w postepowaniu odwolawczym.
Powod przedlozyl wprawdzie na tym etapie dodatkowo odpis decyzji Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Sp. 368/12 wraz z uzasadnieniem, wydanej w wyniku rozpoznania sprzeciwu
pozwanego od decyzji odmawiajgcej uniewaznienia prawa ochronnego udzielonego powodowi na slowny znak
towarowy ,(...)” (k. 525 — 532), jednak decyzja ta nie miala istotnego znaczenia, poniewaz nie byla jeszcze ona
prawomocna. W zwigzku z tym mozna na jej podstawie przyjaé jedynie, ze dotychczas nie doszlo — wskutek
czynnoéci podjetych przez pozwanego — do uniewaznienia przyshugujacego powodowi prawa ochronnego na stlowny
znak towarowy ,(...)". Odnotowaé takze mozna zbiezno$¢ argumentacji przyjetej w uzasadnieniu tej decyzji ze
stanowiskiem zajetym w niniejszej sprawie przez Sad pierwszej instancji, aczkolwiek z uwagi na wspomniang wyzej
nieprawomocno$¢ tej decyzji nie moze mie¢ to obecnie merytorycznego znaczenia.

Biorac pod uwage tre$¢ zarzutdéw apelacyjnych stron, zwlaszcza bardzo ogoélnikowy charakter zarzutow procesowych
pozwanego, Sad Apelacyjny uznal, ze nie ma uzasadnionych podstaw do zakwestionowania prawidtowosci



postepowania dowodowego przeprowadzonego przez Sad Okregowy lub do uzupelnienia zebranego przez ten Sad
materialu dowodowego. Sad Apelacyjny — po zapoznaniu sie zgodnie z trescig art. 382 k.p.c. z calo$cia powyzszego
materialu dowodowego — doszedl ponadto do przekonania, ze moze aprobowac i przyjac¢ za wlasne ustalenia faktyczne,
ktoére zostaly dokonane w sprawie przez Sad pierwszej instancji.

Dalej idacy charakter miala apelacja pozwanego, ktéry w caloSci kwestionowal prawidlowo$¢ zaskarzonego wyroku co
do zasady, wobec czego w pierwszej kolejno$ci odnieéé sie nalezalo do zasadnosci jego zarzutow.

Przede wszystkim bezpodstawny byl zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. O skutecznym postawieniu tego zarzutu
mozna bowiem moéwic tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarzonego wyroku nie zawiera elementéw pozwalajacych na
weryfikacje stanowiska Sadu pierwszej instancji. Braki uzasadnienia w zakresie poczynionych ustalen faktycznych i
oceny prawnej musza by¢ tak znaczne, ze sfera motywacyjna orzeczenia jest w ogdle nieujawniona lub jest ujawniona
w sposob uniemozliwiajacy poddanie jej kontroli instancyjnej. Zauwazy¢ przy tym trzeba, ze pozwany w tresci tego
zarzutu, a takze w uzasadnieniu swojej apelacji, w ogole nie wskazal, na czym mialyby polega¢ braki uzasadnienia
zaskarzonego wyroku, uniemozliwiajace mu przedstawienie innych zarzutéw i argumentow przeciwko prawidlowosci
tego wyroku.

Sad Apelacyjny we wlasnym zakresie nie dopatrzyl sie podstaw wskazujacych na sporzadzenie uzasadnienia
zaskarzonego wyroku z naruszeniem art. 328 § 2 k.p.c. Uzasadnienie to zawiera bowiem — odpowiednio do
przedstawionego przez obie strony materialu dowodowego — wyczerpujaca rekonstrukeje stanu faktycznego oraz jego
prawidlowa subsumpcje do majacych zastosowanie w sprawie norm prawa materialnego. Sad Okregowy obszernie
i precyzyjnie wskazal, jakie dowody stanowily podstawe dokonania przyjetych przez niego ustalen faktycznych wraz
z przedstawieniem szczegdtowej oceny dowodow, a takze wskazaniem, ktore dowody i z jakiej przyczyny Sad ten
uznat wiarygodne, a ktérym przymiotu tego nie nadal. Zarzut naruszenia powyzszego przepisu jest wiec calkowicie
bezpodstawny. Odmiennej oceny nie moze uzasadnia¢ jedynie subiektywne przekonanie apelujacego, niepoparte
zreszta zadnymi argumentami i wywodami, o rzekomej wadliwo$ci uzasadnienia sporzadzonego przez Sad pierwszej
instancji.

Nietrafny jest takze zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. Rowniez w tym wypadku pozwany w gruncie rzeczy nie
przedstawil jakichkolwiek okolicznoéci i argumentéw na poparcie tego zarzutu, lecz ograniczyl sie w zasadzie do
powtorzenia swoich twierdzen powolanych w odpowiedzi na pozew, tak jakby zupekie nie zauwazyl, ze Sad pierwszej
instancji ocenial juz zasadno$¢ tych twierdzen, wobec czego nalezalo przede wszystkim wskaza¢ na wadliwosé
tej oceny. Zarzut pozwanego sprowadza sie wiec do polemiki ze stanowiskiem Sadu pierwszej instancji, opartej
niemal na doslownym powtoérzeniu wezeéniejszych twierdzen tej strony. Nie jest to wystarczajace do skutecznego
postawienia zarzutu naruszenia powyzszego przepisu. W szczeg6lnoéci pozwany nie wskazal, jakie dowody i dlaczego
zostaly ocenione przez Sad Okregowy z naruszeniem tego przepisu lub jakie okolicznoéci faktyczne zostaly ustalone
niezgodnie z tre$cig zebranego w sprawie materialu dowodowego.

Dodaé¢ mozna, ze Sad Apelacyjny, jako sad merytorycznie rozpoznajacy sprawe, zapoznat sie stosownie do art. 382
k.p.c. z caloécia zebranego w sprawie materialu dowodowego i na tej podstawie uznal, ze dokonana przez Sad
Okregowy ocena wiarygodnoéci i mocy dowodowej tego materialu nie naruszala granic swobodnej oceny dowodow,
przeprowadzonej na zasadach okreSlonych w art. 233 § 1 k.p.c. Sad ten wyprowadzit bowiem ze zgromadzonego
materialu dowodowego wnioski, ktore sa poprawne pod wzgledem logicznym oraz zgodne z zasadami do§wiadczenia
zyciowego. Jak juz wyzej wskazano, podstawy zarzutu naruszenia tego przepisu nie moga natomiast stanowié
wylacznie golostowne i ogdlnikowe twierdzenia skarzacego, ze z tego samego materialu mozna wyprowadzié¢ odmienne
wnioski, ktore réwniez bylyby logiczne i zgodne z zasadami dos§wiadczenia zyciowego. Nie oznacza to wykazania, ze
dokonana przez Sad pierwszej instancji ocena zebranego materialu dowodowego nie ma charakteru swobodnego,
lecz jest dowolna. Twierdzenia pozwanego co do wadliwosci dokonanych przez Sad Okregowy ustalen faktycznych
stanowia wiec jedynie subiektywna polemike z tymi ustaleniami i jako takie nie moga prowadzi¢ do skutecznego
podwazenia prawidlowosci zaskarzonego wyroku.



Niemniej zauwazy¢ mozna, ze calkowicie nieprzekonujace i nieprawdziwe sg twierdzenia przez pozwanego, ze zaczal
stosowaé nazwe (...) w wyniku wlasnej inwencji jako nazwe, ktora rzekomo samodzielnie i niezaleznie wymyslil.
Twierdzenia takie pomijaja zaro6wno fakt, ze pozwany bezspornie przez kilka lat nieformalnie wspoélpracowal z
powodem, ktéry juz znacznie wczeéniej, praktycznie od rozpoczecia swojej dzialalnosci gospodarczej w 1997 r.,
postlugiwal sie oznaczeniem ,,(...)” oraz fakt, ze po konfliktowym zakonczeniu powyzszej wspolpracy miedzy stronami
pozwany zaczal prowadzi¢ dzialalnoéé konkurencyjna w stosunku do powoda. Wrecz infantylne jest wiec twierdzenie
pozwanego, ze niemal przypadkowo wymyslil on wowczas akurat taka sama, a w kazdym razie bardzo podobna — jak
trafnie ocenit Sad Okregowy — nazwe, ktora postugiwat sie wezesniej sam powod, a nastepnie obie strony, ale w okresie
zgodnej wspdlpracy, w ramach ktérej powdd zgodzil sie na zarejestrowanie przez pozwanego na swoja rzecz domeny
internetowej o nazwie www.radwanpolska.pl. (...) tej zgody wiazalo sie $ciéle ze wsp6lnym prowadzeniem dziatalnosci
i nie oznacza nabycia przez pozwanego prawa do dalszego poslugiwania sie oznaczeniem ,(...)” po zakonczeniu
powyzszej wspOlpracy, a takze nie pozbawialo powoda uprawnienia do cofniecia tej zgody.

Takze ustalone przez Sad Okregowy wypadki, w ktoérych po zakonczeniu wspoélpracy stron doszlo do pomylek
kontrahentéw oraz twierdzenia pozwanego, ze to powod stosuje nieuczciwa konkurencje, wskazuja na to, ze przyjecie
takiej nazwy przez pozwanego nie byto przypadkowe, lecz mialo charakter celowy oraz zmierzalo do wykorzystania
pozycji i renomy, jaka uzyskal wczes$niej na rynku powod, postugujacy sie oznaczeniem ,,(...)”. W konsekwencji nie
ma zadnych podstaw do przyjecia zgodnie z twierdzeniami pozwanego, ze wadliwe sa ustalenia faktyczne dotyczace
naruszenia uprawnien powoda wynikajacych z poslugiwania sie oznaczeniem ,(...)” oraz znakiem towarowym ,(...)”
wskutek postugiwania sie przez skarzacego podobna nazwg (...), ktoéra nie tylko moze wprowadzaé kontrahentow w
blad co do osoby przedsiebiorcy, ale — jak wynika z dokonanych w sprawie ustalen faktycznych — faktycznie prowadzila
do takich pomylek.

Nieskuteczne proby podwazenia przez pozwanego prawidlowosci ustalen faktycznych, stanowiacych podstawe
zaskarzonego wyroku, powoduja, ze niezasadne byly takze podniesione przez niego zarzuty naruszenia prawa
materialnego.

Whbrew pozwanemu, Sad Okregowy nie dopuscit sie przy wydawaniu zaskarzonego wyroku naruszenia zar6wno art.
296 Pr. wl. przem., jak i art. 3i art. 5 u.z.n.k.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia pierwszego z tych przepiséw podzieli¢c mozna stanowisko Sadu pierwszej
instancji, ze pozwany naruszyl stowny znak towarowy ,,(...)”, co do ktérego powodowi udzielono prawa ochronnego.
W okresie trwania tego prawa pozwany uzywal bowiem oznaczenia (...), ktore jest podobne do znaku ,,(...)” w takim
stopniu, Ze zachodzi ryzyko wprowadzenia klientoéw powoda w blad.

Wbrew pozwanemu, nie ma zadnego znaczenia okoliczno$é, czy powod faktycznie uzywal przystugujacego mu
slownego znaku towarowego ,,(...)” do oznaczania towaréw, ktére byly wprowadzane przez niego na rynek. Z art. 120
ust. 3 pkt 1 Pr. wl. przem. wynika, ze przez znaki towarowe rozumie sie takze znaki uslugowe, natomiast zgodnie z
art. 120 ust. 3 pkt 2 Pr. wk. przem. przez towary rozumie sie nie tylko wyroby przemyslowe, rzemieSlnicze, pltody rolne
oraz produkty naturalne, ale takze ustugi (z zastrzezeniem art. 174 ust. 3 tej ustawy, ktéry nie ma zastosowania w
niniejszej sprawie). Nie jest wiec istotne to, ze powdd nie stosowal, wedlug twierdzen pozwanego, przyznanego mu
znaku towarowego do oznaczania sprzedawanych przez siebie towaréw. Co wiecej, jest to w rzeczywistoéci catkowicie
zrozumiale, skoro nie sprzedawal on wlasnych wyrobow, lecz produkty innych podmiotow, ktorych byl dystrybutorem
lub przedstawicielem na obszarze Polski. Decydujace i wystarczajace bylo to, ze przy $wiadczeniu swoich ustug, a takze
w swoich materialach reklamowych, powo6d niewatpliwie postugiwal sie powyzszym oznaczeniem, ktére wyrdzniato go
na rynku od innych podmiotow, zajmujacych sie takg sama jak on dzialalno$cig. Pow6d uzywal zreszta tego oznaczenia
na dlugo przed przyznaniem mu prawa ochronnego na stowny znak towarowy ,,(...)”. Nie ma wiec podstaw do przyjecia
w §lad za pozwanym, Ze nie mogt on naruszy¢ prawo ochronnego na powyzszy znak z uwagi na nieuzywanie go przez
powoda do oznaczania sprzedawanych towaréow.



Powdd zgodnie z cigzacym na nim zgodnie z art. 6 k.c. obowigzkiem wykazal, ze postuguje sie ta nazwa w obrocie
gospodarczym od pazdziernika 1997 r. (zaswiadczenie k. 17) oraz ze przystugiwalo mu prawo ochronne do stownego
znaku towarowego zgodnego z tg nazwa w okresie, objetym dochodzonym w sprawie zadaniem. Dla stwierdzenia,
ze pozwany naruszyl przyslugujace powodowi na gruncie ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej prawo ochronne
na znak towarowy ,,(...)” wystarczajace jest ustalenie, ze pozwany postuguje sie podobna nazwa. Nie bylo natomiast
konieczne wykazanie, ze powod faktycznie postuguje sie przystugujacym mu znakiem towarowym. Inaczej mowigce,
dopoki powodowi przystuguje prawo ochronne do tego znaku, dop6ty w tym okresie pozwany nie moze naruszac tego
prawa. W konsekwencji Sad Okregowy prawidlowo uznal, ze na mocy art. 296 ust. 1w zw. z art. 296 ust. 2 Pr. wl. przem.
powod byl uprawniony do zadania nakazania pozwanemu zaniechania uzywania w swojej dzialalno$ci gospodarczej
slowa (...), ktore stanowi element przyjetego przez niego oznaczenia (...).

Zgodnie z art. 153 ust. 1 Pr. wl. przem. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania
znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym m. in. znaku identycznego
lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczeg6lnoéci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym zarejestrowanym (art. 296 ust. 2 w/w ustawy). Sad Okregowy shusznie zauwazyl, ze oznaczenia
»(...)” 1 (...), posiadaja wspoblny element w postaci slowa ,(...)", ktére w zakresie oznaczenia przedsiebiorstwa
niewatpliwie ma charakter indywidualizujacy, odrézniajacy i dominujacy w calej nazwie. Co wiecej, oznaczenie (...)
w calo$ci zawiera w sobie znak towarowy (...). Nie mozna wiec aprobowac stanowiska pozwanego, ze nazwa ,,(...)"
istotnie rézni sie od uzywanej przez niego nazwy ,radwanpolska”.

Zaréwno z daleko idacego podobienstwa powyzszych oznaczen, jak i z dokonanych w sprawie ustalen jednoznacznie
wynika, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego (...) moze wprowadzaé¢ kontrahentow stron w blad co do tozsamosci
przedsiebiorstwa. Sad Okregowy trafnie wskazal, ze oferowane przez strony towary i uslugi na rynku urzadzen
wentylacyjnych s3 w zasadzie identyczne. Swiadcza o tym réwniez ustalone w sprawie wypadki pomylek ich
kontrahentéw, poniewaz wynika z tego, ze moga oni nabywa¢ interesujace ich towary zaréwno u powoda, jak i u
pozwanego. Oznacza to, ze strony niewatpliwie funkcjonuja na tym samym rynku i konkuruja ze soba o tych samych
klientow. Odmienne twierdzenia pozwanego stanowig jedynie bezpodstawna polemike z trafnym stanowiskiem Sadu
pierwszej instancji.

Z podobnych przyczyn niezasadne byly powtorzone w apelacji twierdzenia pozwanego, ze nie istnieje ryzyko pomytek
przy wyborze kontrahenta z uwagi na to, ze rynek, na ktérym dzialaja strony, jest niewielki i zamkniety. Sad Okregowy,
powolujgc sie na ugruntowane stanowisko Sadu Najwyzszego, prawidlowo wskazal, ze uwzgledni¢ nalezy wzorzec
przecietnego, modelowego uczestnika rynku, zaréwno przypadkowego, jak i dobrze zorientowanego. W konsekwencji
Sad ten trafnie uznal, ze postugiwanie sie przez pozwanego nazwa (...) nie eliminuje, a wrecz przeciwnie, zwieksza
ryzyko pomylek nawet w przypadku, gdy klientami stron sa wylacznie przedsiebiorcy, a zatem co do zasady podmioty
dobrze zorientowane na rynku. Potwierdzaja to wskazane wyzej wypadki powstania takich pomytek nawet wérod
kontrahentow, ktérzy dobrze znali powoda z dotychczasowych kontaktow handlowych.

Odmiennego pogladu nie moze uzasadnia¢ eksponowana przez pozwanego okolicznoé¢, ze prawidlowe oznaczenie
przedsiebiorcy, bedacego osoba fizyczna, polega na postugiwaniu sie jego imieniem i nazwiskiem. Pozwany pomija
bowiem, ze zgodnie z art. 43 (47 K c. fakt, ze firmg osoby fizycznej jest jej imie i nazwisko, nie wyklucza wlaczenia
do firmy pseudonimu lub okreslen wskazujacych na przedmiot dziatalnosci przedsiebiorcy, miejsce jej prowadzenia
oraz _innych okreslenn dowolnie wybranych . Prawidlowe i dopuszczalne bylo wiec poslugiwanie sie przez powoda
obok imienia i nazwiska stosowanym przez niego od 1997 r. dodatkowym oznaczeniem o brzmieniu ,,(...)”. Ponadto
argumentacja ta odnosi sie takze do pozwanego, ktéry rowniez powinien postugiwaé sie w obrocie gospodarczym
przede wszystkim swoim imieniem i nazwiskiem. W tym kontekécie postugiwanie sie oznaczeniem (...), a wrecz
upieranie sie przy tym oznaczeniu, nie znajduje innego wytlumaczenia jak stwierdzenie, ze byla to celowa decyzja

pozwanego, wigzgca sie z faktem postugiwania sie przez powoda podobnym oznaczeniem.



Nie ma znaczenia takze powtarzana przez pozwanego argumentacja, ze na polskim rynku dziala okolo dwustu
przedsiebiorcow, korzystajacych z nazwy ,(...)”. Nie ma to decydujacego wplywu na zdolno$¢ odrézniajaca znaku
towarowego, na ktory powodowi przyznano ochrone prawna. Wskaza¢ mozna na stanowisko Sadu Najwyzszego,
wyrazone w wyroku z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie III CSK 120/09 (LEX nr 585820), zgodnie z ktérym juz
samo zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, Ze posiada ono zdolno$é¢ odrézniajaca, zas w procesie
domniemania tego pozwany nie obalil. Dla ustalenia sily odrézniajacej znaku towarowego ,,(...)” istotne znaczenie ma
fakt, ze zostat on zarejestrowany dla wykazu towaréw i ustug obejmujacych m. in. urzadzenia i instalacje klimatyzacji,
urzadzenia i instalacje do nagrzewania powietrza lub cieczy, wentylacyjne i pomp cieplnych. Pozwany nie zdolal zas
uwodni¢, ze poza przedsiebiorstwami stroni A. B. (1), z ktérym strony rowniez pozostawaly w kontaktach handlowych,
na rynku ushug wentylacyjnych na tym samym obszarze dzialaja inni przedsiebiorcy postugujacy sie nazwa ,,(...)", co
mogloby $wiadczy¢ o stabej sile odrozniajacej tego znaku.

Wziaé trzeba ponadto pod uwage, ze z powolywanej przez skarzacego bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalno$ci Gospodarczej RP wynika, ze poslugiwanie sie na rynku krajowym przez znaczna liczbe przedsiebiorcow
nazwa ,(...)” w treéci ich firmy, w przewazajacej mierze jest uzasadnione wykorzystaniem tej nazwy w zwigzku z
nazwiskiem przedsiebiorcy lub miejscowoscia, w ktorej dzialalno$c ta jest prowadzona. Nie mozna zatem zarzucic tym
podmiotom, Ze naruszajg oni znak towarowy zarejestrowany na rzecz powoda.

Dodatkowo wskaza¢ mozna na tre$¢ art. 156 ust. 1 Pr. wh przem., z ktérego wynika, ze prawo ochronne na znak
towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk lub adresu,
oznaczen wskazujacych w szczeg6lnoéci na cechy i charakterystyke towaréw, ich rodzaj, ilosé, jako$c¢, przeznaczenie,
pochodzenie czy date wytworzenia lub okres przydatno$ci, zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego,
jezeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi o oferowane czeéci zamienne,
akcesoria lub uslugi oraz zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jezeli prawo do jego uzywania przez te osoby
wynika z innych przepiséw ustawy.

Wobec tego przytoczona przez pozwanego okoliczno$¢ nie podwaza prawidlowos$ci oceny Sadu pierwszej instancji,
ze naruszyl on prawo ochronne powoda do stlownego znaku towarowego ,(...)”. Pozwany niewatpliwie nie uzy! jej
bowiem jako elementu swojego imienia lub nazwiska albo jako oznaczenia siedziby swojego przedsiebiorstwa lub
miejsca prowadzenia swojej dzialalno$ci ani w jakimkolwiek innym wypadku przewidzianym w powyzszym przepisie,
ktory uprawnialby go do uzycia tego stowa do oznaczenia swojej dzialalnoSci.

D la dopuszczalno$ci uwzglednienia zadania powoda na podstawie przepiséw ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowe;j
nie ma znaczenia takze fakt zarejestrowania przez pozwanego domeny internetowej w. oraz dokonanie przez niego
zgloszenia oznaczenia ,R..pl” do Urzedu Patentowego RP.

Po pierwsze, jak juz wyzej wskazano, nastgpilo to za wiedza i zgoda powoda w okresie nieformalnej wspolpracy miedzy
stronami. Nie stanowilo wiec wyrazu odrebnego i samodzielnego uprawnienia pozwanego. Z zebranego w sprawie
materiatu dowodowego nie wynika, aby postugiwal sie on w obrocie handlowym oznaczeniem ,,(...)”, zanim okreslenia
tego zaczal uzywaé powod, ktory czyni to w swojej dzialalno$ci gospodarczej juz od dnia 3 pazdziernika 1997 r. Pozwany
rozpoczal za§ prowadzenie swojej dzialalnosci gospodarczej dopiero od dnia 1 pazdziernika 2003 r. i poczatkowo
postugiwal sie jedynie nazwa (...) R. J., a dopiero od dnia 18 stycznia 2012 r. zaczat uzywac takze drugiej nazwy R.
R. J.. Zarejestrowanie domeny internetowej nie stanowilo natomiast Zrédla powstania po stronie pozwanego prawa
podmiotowego o charakterze majatkowym lub osobistym.

Wobec tego po zakonczeniu wspolpracy miedzy stronami powod byt uprawniony do sprzeciwienia sie, aby pozwany
nadal uzywal w nazwie swojej domeny internetowej oznaczenia stanowiacego przystugujacy powodowi stowny znak
towarowy.



Po wtoére, ani z ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej (por. zwlaszcza art. 156 tej ustawy), ani z jakiegokolwiek
innego przepisu nie wynika uprawnienie do naruszania zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu stownego znaku
towarowego poprzez jego uzycie do oznaczenia domeny internetowe;j.

Z kolei samo wystgpienie do Urzedu Patentowego o zarejestrowanie znaku (...) jeszcze nie rodzi dla pozwanego
zadnego uprawnienia z tego tytulu, poniewaz do jego powstania niezbedne jest wydanie decyzji uwzgledniajacej
taki wniosek, co dotychczas bezspornie nie nastapilo. Nie udalo sie zreszta rowniez pozwanemu doprowadzi¢ do
uniewaznienia decyzji przyznajacej powodowi prawo ochronne na znak ,(...)".

Pozwany nie zdolal wiec wykaza¢, ze pomimo przystugiwania powodowi prawa ochronnego na stowny znak towarowy
»(...)” jest on uprawniony do postugiwania sie stowem ,,(...)” bez naruszenia przystugujacego powodowi prawa.

Niezaleznie od tego wskazac¢ nalezy, ze wbrew pozwanemu samodzielna podstawe uwzglednienia powoda moglyby
stanowi¢ takze przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zwigzku z czym chybiony jest rowniez zarzut
naruszenia art. 3 i art. 5 tej ustawy. Nawigzujac do wczeSniejszych rozwazan, wskazaé nalezy przede wszystkim na
niewatpliwy fakt uprzedniego, i to wieloletniego, postugiwania sie przez powoda stowem ,,(...)” na oznaczenie swojej
dzialalnosci (od 1997 r.), podczas gdy pozwany uzywa tego stowa dopiero od stycznia 2012 r. Ponadto uzywane przez
strony oznaczenia sa podobne w takim stopniu, ze moga wprowadzaé — i faktycznie wprowadzaly — ich klientoéw w blad
co do tozsamoSci przedsiebiorstw stron. Takie zachowanie pozwanego wyczerpywalo przestanki czynu nieuczciwej
konkurencji, wynikajace z art. 3 w zw. art. 5 u.z.n.k. Pozwany — poza ogblnikowym negowaniem tych okolicznos$ci
— nie przedstawil zadnych argumentéw, pozwalajacych uznaé, ze nie popekil on czynu nieuczciwej konkurencji na
szkode powoda.

Dodaé¢ mozna, ze jego zachowania nie moze usprawiedliwia¢ wyrazane przekonanie, ze to powdd zachowal sie
nielojalnie lub nieuczciwie w zwigzku z prowadzong przez strony nieformalna wspdlpraca, poniewaz takie spory,
zwlaszcza co do ewentualnego rozliczenia pienieznego z tytutu tej wspolpracy, moga by¢ dochodzone na drodze
sadowej w odrebnym procesie, ale nie uzasadniaja przyznania sobie przez pozwanego uprawnienia do nazwy, ktora
wezedniej przez wiele lat postugiwat sie wylacznie powdd, natomiast pozwany korzystal z niej co najwyzej przez kilka
lat, aczkolwiek formalnie, albowiem nawet nie ujawnial sie wobec 0s6b trzecich, a przede wszystkim czynil to tylko
za zgoda powoda.

Jesli natomiast chodzi o apelacje powoda, to czeSciowo byla ona zasadna. Powod stusznie zarzucil Sagdowi pierwszej
instancji naruszenie przez art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a Pr. wl. przem. przez ich niewlasciwe zastosowanie
polegajace na wskazaniu niewlaSciwego sposobu podania do publicznej wiadomos$ci orzeczenia Sadu pierwszej
instancji. Zgodnie z tymi przepisami osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, moze
domagac sie podania do publicznej wiadomosci czesci albo caloSci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb
i w zakresie okre§lonym przez sad.

Powod zasadnie twierdzil, ze okre$lony przez Sad pierwszej instancji sposob opublikowania przez pozwanego tresci
zaskarzonego wyroku, tj. na stronie internetowej pozwanego, nie spelniat ochronnej wobec powoda roli. Podanie treéci
wyroku do publicznej wiadomosci stuzy kilku celom. Stanowi nie tylko zadoécuczynienie dla pokrzywdzonego, ktérego
prawo zostalo naruszone, ale takze pelni funkcje wychowawczg, prewencyjna i kompensacyjna (jako szczegdlny
sposob usuwania skutkéw naruszenia). Istota tego rozstrzygniecia jest podanie do publicznej wiadomosci informacji
prostujacych powszechnie istniejacg bledna opinie spoleczng lub tez opinie jedynie pewnych grup o stanie wyniklym
ze stwierdzonego przez sad naruszenia prawa ochronnego. W wypadku naruszenia znaku towarowego roszczenie o
publikacje tresci wyroku umozliwia zatem bezposrednie poinformowanie klienteli poszkodowanego podmiotu o fakcie
naruszenia przystlugujacego mu prawa ochronnego, co nierzadko wplywa na renome lub dobre imie uprawnionego.
Informacja taka godzi jednocze$nie w sytuacje sprawcy naruszenia, gdyz podwaza zaufanie klienteli do jego produktu.

Zasadno$¢ zadania ogloszenia treSci wyroku nalezy ocenia¢ wedtug rodzaju i zakresu skutkow dokonanego naruszenia
praw ochronnych. Decydujace musi byc¢ to, jaki byl zasieg naruszenia prawa przystugujacego powodowi, i to zar6wno



w odniesieniu do kryterium terytorialnego, jak i podmiotowego. W niniejszej sprawie wyznaczane to bedzie przez krag
klienteli stron.

Powdd zasadnie podnibst w apelacji, ze dla osiagniecia powyzszych celow nie jest niewystarczajace zobowigzanie
pozwanego do opublikowania tresci zaskarzonego wyroku na stronie internetowej wykorzystywanej przez niego w
swojej dzialalnoSci gospodarczej. Takie rozstrzygniecie nie zapewnia powodowi nalezytej ochrony w zakresie usuniecia
skutkéw dokonanego naruszenia.

Z jednej strony nie ma podstaw do przyjecia, ze wszyscy zainteresowani lub inne osoby, ktérych moze obejmowaé
dokonane przez pozwanego naruszenie uprawnien powoda, sg osobami, ktére korzystaja ze strony internetowej
pozwanego. W praktyce dotyczyloby to jedynie osob, ktore sa kontrahentami pozwanego lub przynajmniej odwiedza
jego strone internetowa. Pomijaloby to zatem krag kontrahentow powoda lub inne osoby, ktore odwiedzaja tylko
jego strone internetowg albo ktére w ogole nie wykorzystuja Internetu do zapoznania sie z ustugami i produktami
oferowanymi przez obie strony.

Z drugiej strony przyjety przez Sad pierwszej instancji sposéb podania wyroku do publicznej wiadomo$ci w praktyce
moglby potencjalnie doprowadzié¢ do sytuacji, w ktérej pozwany — na co stusznie wskazuje powdd w apelacji — spelilby
ten obowigzek tylko formalnie w spos6b niedajacy powodowi realnej ochrony lub nawet w ogble go nie wypekil.
Pozwany moglby, po pierwsze, celowo zaprzestaé prowadzenia jakiejkolwiek strony internetowej lub tez stworzy¢
nowa strone internetowa przeznaczong tylko dla celéw opublikowania tresSci wyroku, co spowodowaloby ze jego
klienci i inne osoby w rzeczywisto$ci nie zostaliby poinformowani o tre$ci wydanego w tej sprawie wyroku. Po drugie,
powdd trafnie podnosi, ze nawet sama budowa strony internetowej i mozliwo$¢ zalozenia na niej kilku podstron
(tzw. zakladek), umozliwialaby pozwanemu opublikowanie treSci wyroku w miejscu niedostepnym dla jego klientow
przy jedynie pobieznym korzystaniu z tej strony internetowej. Dotyczy to rowniez sposobu opublikowania wyroku
na stronie internetowej, jesli chodzi o wielko$¢ lub kolor czcionki oraz usytuowanie ogloszenia. Wszystkie te kwestie
pozostawione bowiem zostaly w zaskarzonym wyroku do swobodnego uznania pozwanego.

Biorac zatem pod uwage zasieg i popularno$é¢ dziennika ,,(...)", powdd zasadnie twierdzi, ze nalozenie na pozwanego
obowigzku opublikowania tresci wyroku w tym dzienniku spelni podstawowa funkcje, jaka jest funkcja informacyjna
wynikajaca z publikacji zapadlego orzeczenia. Nie bez znaczenia jest w sprawie fakt, ze powod prowadzi dzialalnoéc
na terenie calego kraju, dlatego tez opublikowanie przez pozwanego treSci wyroku w dzienniku ogélnopolskim
uzna¢ nalezy za adekwatny sposéb usuniecia skutkéw wywolanych w §wiadomosci potencjalnych odbiorcow wskutek
bezprawnego naruszenia przystugujacego powodowi prawa ochronnego.

W pozostalym zakresie apelacja powoda byla bezzasadna w zakresie dotyczacym nakazania pozwanemu zlozenia
réwniez osobistego o§wiadczenia o treSci wskazanej w apelacji. Podstawy do dochodzenia takiego zadania nie moga

stanowi¢ wymienione w apelacji przepisy art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. oraz art. 43 *° k.c.

Zasadnicze znaczenie dla oceny zarzutu naruszenia tych przepisow ma sformulowana przez powoda tresé
o$wiadczenia, ktérego zlozenia domaga sie on od pozwanego. Ot6z, w o§wiadczeniu tym mowa jest o bezprawnym
postugiwaniu sie przez pozwanego nazwa ,(...)”, ktora jest zastrzezonym znakiem towarowym przystugujacym
powodowi. Skoro zatem sam powdd, formulujac o§wiadczenie o takiej treéci, wskazuje, ze pozwany ma go przeprosié¢
za to, ze swoim zachowaniem dopuscil sie on naruszenia przyslugujacego mu prawa ochronnego na znak towarowy,
to w tym zakresie nie moga znaleZ¢ zastosowania przepisy wskazane w apelacji jako podstawa tego zadania.

Art. 43 '° k.c. dotyczy bowiem naruszenia firmy. Powdd nie domaga sie jednak w powyzszym oéwiadczeniu wyrazenia
przez pozwanego ubolewania w zwigzku z naruszeniem jego prawa do firmy. Podobnie nie domaga sie on zlozenia
tego o$wiadczenia w zwigzku z dopuszczeniem sie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, polegajacego na
oznaczeniu swojego przedsiebiorstwa w sposob, ktéry moze wprowadzi¢ klientow stron w blad w rozumieniu art.
5 u.z.n.k. Nie ma wiec takze podstaw do zastosowania w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Tre$¢ zadanego o§wiadczenia
dotyczy naruszenia znaku towarowego. Takie roszczenie, na co trafnie zwrocit uwage Sad Okregowy, mogloby zostaé



uwzglednione jedynie na gruncie ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, ktéra jednak nie przewiduje mozliwosci
domagania sie zlozenia odpowiedniego o$wiadczenia, albowiem w art. 287 ust. 2 Pr. wl. przem. mowa jest jedynie o
podaniu do publicznej wiadomo$ci informacji o orzeczeniu. Oznacza to, ze na podstawie tej ustawy nie mozna zadaé
zlozenia odpowiedniego o§wiadczenia przez sprawce naruszenia znaku towarowego.

Jednocze$nie wziaé trzeba pod uwage, ze powod nigdy nie domagatl sie wydania takiego orzeczenia, jakie Sad
Okregowy zawart w punkcie III zaskarzonego wyroku. Takze w swojej apelacji kwestionuje prawidlowos$¢ takiego
rozstrzygniecia, pomimo ze formalnie zakresem zaskarzenia w swojej apelacji objal tylko punkt IV wyroku, w
ktorym nastapilo cze$ciowe oddalenie powddztwa. Z drugiej strony pozwany objal zaskarzeniem calo$é wyroku Sadu
Okregowego, co pozwala przyjaé, ze nie nastapilo jego uprawomocnienie w jakiejkolwiek cze$ci. Umozliwia to niejako
w uwzglednieniu zaréwno apelacji pozwanego, jak i powoda na uchylenie powyzszego rozstrzygniecia. Tylko w tym
zakresie mozna uznaé, ze apelacja pozwanego okazala sie ostatecznie skuteczna.

Majac powyzsze na uwadze, Sad Apelacyjny na mocy art. 386 § 1 k.p.c. zmienil zaskarzony wyrok w punktach IIT
i IV przez nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt treSci wydanego w sprawie wyroku w dzienniku (...)
na stronie trzeciej w terminie 14 dni od uprawomocnia sie orzeczenia. W pozostalym zakresie obie apelacje zostaly
oddalone na mocy art. 385 k.p.c.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. zgodnie z
zasada odpowiedzialnoSci za wynik procesu. Powod w 50 % wygral postepowanie wywolane jego apelacja. Poniost on
koszty z tytulu oplaty od apelacji (250 zl) i wynagrodzenia pelnomocnika (610 zt — § 11 pkt 8 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu — t. jedn. Dz. U. z 2013
r., poz. 461), tj. lacznie 860 zl, wiec przystuguje mu zwrot kwoty 430 zl. Pozwany ponio6st w zakresie apelacji powoda
koszt wynagrodzenia pelnomocnika 610 zl, wobec czego przystuguje mu od powoda zwrot kwoty 305 zi. Réznica na
rzecz powoda wynosi wiec 125 zt. Postepowanie wywolane apelacja pozwanego w calo$ci wygral powdd, ktory podnidst
koszt wynagrodzenia pelnomocnika 610 zl. Lacznie przysluguje mu wiec od pozwanego ostatecznie kwota 735 zl z
tytulu zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.



