Sygn. akt V ACa 105/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku V Wydzial Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy- Sedzia: SA Roman Kowalkowski (spr.)
Sedzia SA Irma Kul

Sedzia SA Teresa Sobolewska
Protokolant sekr. sad. M. Tobiasz - Ignatowicz

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Gdansku na rozprawie
sprawy z powodztwa (...) sp.z0.0. W W.

przeciwko (...) sp. jawna w T.

o zaniechanie i zaplate

na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w T.

z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt VI GC 128/11

1. Oddala apelacje

2. Zasadza od powddki na rzecz pozwanej kwote (...) (jedenascie tysiecy piecset dziewiecdziesigt dwa) zlotych tytulem
zwrotu spelnionego $wiadczenia oddalajac zadanie dalej idace

3. Zasadza od powddki na rzecz pozwanej kwote 8360 zl. (osiem tysiecy trzysta szeSédziesiat) tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Na oryginale wlasciwe podpisy

Sygn. aktVACa 105/14

UZASADNIENIE

Powod (...) spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. wniost pozew przeciwko (...) spolce jawnej w T. o
zobowiazanie na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnoéci przemystowej oraz
na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego do zaprzestania uzywania nazwy (...) dla restauracji mieszczacej sie w

T. przy (...) oraz do zaniechania uzywania domeny internetowej (...) .(...). (...) . Nadto na podstawie art. 296 ust. 1
pkt 2 wskazanej wyzej ustawy, z uwzglednieniem art. 322 Kodeksu postepowania cywilnego, wnidst o zasgdzenie od



pozwanego na rzecz spolki kwoty 60 000 zlotych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. Powotujac sie na

art. 43( 19 c. sformutowat zadanie zobowigzania pozwanego do usuniecia skutkdbw dokonanego naruszenia prawa do
firmy powoda poprzez zlecenie, w terminie 2 tygodni od daty uprawomocnienia sie wyroku, publikacji o§wiadczenia
o tresci podanej w zalaczniku nr 1 do pozwu, na lamach dziennika (...). Nadto powodowa spélka powolujac sie na art.

296 ust. 1 PrWiPrzem. i art. 43( 10) i c. zglosita takze zadanie, polegajace na zobowigzaniu pozwanego do cofniecia
wniosku o udzielanie prawa ochronnego na znak stowno-graficzny ,,(...)" oraz do cofniecia zgloszenia wspoélnotowego
tego znaku towarowego.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniost o oddalenie powodztwa podnoszac zarzut braku bezprawnosci swoich
dzialan, w tym uzywania domeny internetowej (...) (...)a.(...) - zuwagi na ogbélnoinformacyjny charakter zwrotu ,,(...)"
w firmie powoda i znaku stowno-graficznego ,(...) (...) (...)", a takze brak charakteru dystynktywnego i odr6zniajacego
tego zwrotu. Pozwany podnibsl takze, ze jego dzialania polegajace na zgloszeniu krajowego znaku towarowego stowno-
graficznego ,,(...)” i zgloszeniu wspblnotowego znaku towarowego nie jest bezprawne. Nadto wskazal na weze$niejsza
rejestracje znaku slownego ,(...)" przez podmiot trzeci oraz zarzucil brak wystepowania konfuzji w zwigzku z
roznym zakresem terytorialnym dzialalnosci stron, a takze wskazal na zasadnicza odmienno$é oznaczen uzywanych
przez powoda i pozwanego, brak znajomoSci i rozpoznawalnoéci firmy powoda wéréd odbiorcow i ograniczenie jej

dzialalnosci do firmy w W.. Nadto sformulowal zarzut braku podstaw do uwzglednienia w Swietle art. 43019 k.c.
zadania publikacji oSwiadczenia oraz wskazal na brak jakichkolwiek podstaw do cofniecia wniosku o udzielanie prawa
ochronnego na znak towarowy oraz cofniecia zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego ,,(...)(...)a". Ponadto w
zwiazku z zadaniem pienieznym pozwany podnidst zarzut braku zawinienia, braku podstaw do naliczania oplaty
licencyjnej w rozumieniu art. 296 ust. 1 pkt 2 PrWlPrzem i naduzycia praw podmiotowych.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt VI GC 128/11 Sad Okregowy w T. oddalil pow6dztwo oraz
zasadzil od powoda na rzecz pozwanego kwote 8.117 zt tytulem kosztoéw postepowania.

Uzasadniajac swoje rozstrzygniecie Sad Okregowy w T. ustalil w pierwszej kolejnoSci, ze powdd prowadzi restauracje
(...) wW. przy ul (...). W dniu 31 lipca 2007r. dokonal zgloszenia w Urzedzie (...) znaku slowno-graficznego ,,(...) 100
sposobow na makaron (...)". Decyzja o rejestracji zostala wydana w dniu 30 pazdziernika 2008r.

Powodowa spoétka korzysta z domeny (...).(...), ktérej abonentem jest J. J. (1).

Pozwana spolka powstala w 2006r. i jej przedmiotem jest prowadzenie restauracji oraz placéwek gastronomicznych.
Pierwsza restauracje (pierogarnie) pozwany utworzyl w 2007r. W tym samym roku powstal pomysl otwarcia
spaghetterii. W 2009r. pozwany podpisal umowe najmu pomieszczen w T. przy ul. (...) i zlecil opracowanie koncepcji
nowej placowki, w tym zasady funkcjonowania, organizacji, wystroju, wyposazenia, aranzacji, receptur na serwowanie
dan, itp. Na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2007r. powierzyl P. W. wykonanie dziela w postaci logotypu nowej
restauracji w T.. Z zaproponowanych nazw restauracji pozwany wybral nazwe ,,(...)(...)a" i zlecit stworzenie projektu
graficznego logo (...).

Restauracja pozwanego przy (...) w T. zostala otwarta w dniu 9 czerwca 201 Or. i od tego dnia jest dostepna dla
klientéw. Jest ona prowadzona od poczatku pod szyldem slowno-graficznym (...), majacym postaé prostokata, w
ktéorym na pomaranczowym tle przedstawiono linie przypominajaca nitke makaronu spaghetti w kolorze czarnym,
ukladajgcg sie w ksztalt lyzki przechodzacej nastepnie w ksztalt widelca w kolorze czarnym, a ponizej napis (...) w
kolorze czarnym.

Cala restauracja utrzymana jest, wlacznie z wyposazeniem, w kolorystyce pomaranczowo-czarnej odpowiadajacej
kolorom znaku (...). Element graficzny z zamieszczonym elementem graficznym lyzki i widelca wystepuje na
elementach wystroju wnetrza restauracji.

W dniu 19 pazdziernika 2009r. zostala utworzona domena internetowa (...)(...)], ktérej abonentem jest pozwana
spolka.



W dniu 23 marca 201 Or. pozwany zgltosil w Urzedzie (...) znak stowno-graficzny ,,(...)" natomiast w dniu 24 sierpnia
201 Or. zostal on zgloszony jako wspolnotowy znak towarowy stlowno-graficzny.

W dniu 22 i 26 lutego oraz 25 marca 2011 r. mialy miejsce przypadki rezerwacji przez klientow w drodze mailowej
stolikow w restauracji w W., w mylnym prze$wiadczeniu, ze rezerwujg stolik w restauracji w T..

W dniu 12 marca 2011 r. klient zadzwonil do restauracji powoda chcac zarezerwowac stolik w restauracji w T..

Po zmodyfikowaniu systemu rezerwacji elektronicznej w marcu 2011 r. nie pojawily sie omylki klientbw. Zmiana
polegala m.in. na oznaczeniu w wiadomosciach potwierdzajacych rezerwacje, ze restauracja powoda znajduje sie w
W., czego wczesniej nie bylo.

Decyzja Urzedu H. R. W. z dnia 27 stycznia 2012r. wniosek o rejestracje wspolnotowego znaku towarowego
zgloszonego przez pozwanego na skutek sprzeciwu powoda zostal odrzucony. Pozwany wniost apelacje od powyzszej
decyzji.

Stan faktyczny w sprawie zostal oparty przez Sad Okregowy w T., na podstawie dokumentéw przedstawionych przez
strony oraz zeznah zawnioskowanych przez nich §wiadkéw, tj. J. J. (2), M. S. i L. K. oraz stron (za powoda J. J.
(1) i za pozwanego M. P.). Dokumenty oraz zeznania §wiadkéw nie nasuwaly watpliwos$ci co do ich prawdziwosci.
Zdaniem Sadu Okregowego w T. zeznania J. J. (2) i J. J. (1), ze w lutym i marcu 2011 r. byly przypadki blednych
rezerwacji sa wiarygodne. Wedtug nich nie byla to akcja wykreowana przez powoda. Poza tym, rezerwacje maja swoj
wyraz z pismach (wydrukach mailowych) i przypadaja na okres wspolpracy pozwanego z kampanig promocyjng na
stronie internetowej (...)(...).(...), ktdra w zalozeniu ma zwiekszy¢ iloé¢ klientéw, takze dokonujacych zaméwien droga
mailowg.

Zdaniem Sadu Okregowego nie ulega watpliwosci, ze uzywanie znaku towarowego zawierajacego firme narusza prawa
przedsiebiorcy, ktory wezeéniej uzywatl firmy tudzaco podobnej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 1. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - t.j. Dz.U. 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm. (dalej powolywana jako
u.z.n.k.) oraz ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej z dnia 30 czerweca 2000 r. - t.j. Dz.U. 2003 r., nr 119, poz.1117
ze zm. (dalej powolywana jako p.w.p.).

Zdaniem Sadu Okregowego mozna mieé natomiast uzasadnione watpliwoéci, czy art. 43'° k.c. stanowi samodzielng
podstawe prawng dla ochrony praw do firmy, w stosunku do naruszyciela postugujacego sie podobnym do brzmienia
firmy znakiem towarowym. W ocenie Sadu Okregowego budzi bowiem zastrzezenia bezwzgledny zakaz uzywania przez
przedsiebiorce znakéw towarowych zawierajacych elementy fantazyjne firmy innego przedsiebiorcy. Jezeli jednak

stosowaé do takich przypadkéw art. 43'° k.c., to tylko z uwzglednieniem pozostalych przepiséw prawa firmowego
zawartych w k.c.

Wskazujac na powyzsze Sad Okregowy podkreslil, ze przepisy prawa firmowego wymagaja, aby firma ,,odréznila
sie dostatecznie" (art. 433 § 1 k.c.) i ochrona firmy powinna uwzglednia¢ wlasnie takie kryterium. Przedmiotem
poréwnania sa wiec z jednej strony znak towarowy, ktory przedsiebiorca zaczal uzywaé, a z drugiej strony
firma przedsiebiorcy dzialajacego juz na rynku. Przy poréwnaniu nalezy wziaé pod uwage pelne brzmienie znaku
towarowego i firmy, a nie poprzesta¢ na ocenie poszczegdlnych elementéw, np. rdzenia firmy do czeéci znaku
towarowego. Dla uznania, ze znak towarowy dostatecznie sie odréznia od firmy innego przedsiebiorcy, potrzeba,
zeby réznica miedzy nimi byla latwo zauwazalna dla przecietnego klienta, bez potrzeby przeprowadzenia dokladnych
poréwnan. Firma powoda to (...) sp. z 0.0. natomiast uzywany przez pozwanego szyld restauracji to (...), wystepujacy
w charakterystycznym ujeciu graficznym.

Na stronie internetowej (...) (...)a.(...) prezentowana jest restauracja w T. i akcentowany jest znak slowno graficzny
(...) zrysunkiem lyzki i widelca w kolorze czarno pomaranczowym z wyrazna informacja, ze chodzi o restauracje w T..
Roznice wlaczniku ,i" oraz ,&", a zwlaszcza sposob prezentowania znaku towarowego pozwanego odréznia go od firmy



powodowej sp6lki, eliminujac konfuzje wéréd potencjalnych klientéw. Ponadto istotne znaczenie ma odréznianie od
firmy ,,na tym samym rynku" (art. 433 § 1 k.c). W warunkach niniejszej sprawy chodzi wiec o ustalenie, czy brzmienie
znaku towarowego, podobnego do firmy innego przedsiebiorcy, nie bedzie wprowadza¢ w blad klientéow ushug
(produktow) wytwarzanych przez oba podmioty. Sad Okregowy w T. wskazal przy tym, ze w piSmiennictwie podkresla
sie, ze prawna ochrona firmy odwoluje sie do pojecia rynku, na ktérym wystepuja przedsiebiorcy prowadzacy
dzialalno$¢ gospodarcza oraz klienci, czyli nabywcy i potencjalni nabywey ich ushug i towaréw. To wla$nie oni powinni
mo6c odroznic oznaczenia obu podmiotéw funkejonujacych na rynku (por. J. Szwaja, Zasady prawa firmowego, Prawo
Spoélek 2004, nr 5, s.16). Jezeli przedsiebiorca dziala tylko w skali lokalnej, a tak sie dzieje w warunkach niniejszej
sprawy, nie szkodzi jego interesom, ze poza jego rynkiem, na ktérym rzeczywiécie funkcjonuje, istnieje przedsiebiorca,
ktory uzywa znaku towarowego podobnego do jego firmy. Sad Okregowy w T. podal przy tym, ze takie stanowisko
wynika z uzasadnienia wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 28.10.1998r., w ktorym stwierdzil, ze naruszenie nazwy osoby
prawnej nastepuje wtedy, gdy jej uzywanie przez podmiot nieuprawiony prowadzi do niebezpieczenstwa konfuzji,
tj. wprowadzenia zbiorowosci, do ktorej jest adresowana dzialalno$¢ podmiotu uprawnionego w blad co do jego
identyczno$ci lub zwigzku z podmiotem uprawionym (sygn. II CKN 25/98, OSNC 1999, nr 4, poz.80).

Wskazujac na powyzsze Sad Okregowy w T. skonstatowal, Ze restauracja powoda i pozwanego znajduja sie w réznych
miastach i r6zna jest ich klientela. W przewazajacej cze$ci sg to stali, lokalni klienci, dla ktérych kwestia pomylki jest
na pewno abstrakcyjna. Wobec powyzszego Sad I instancji stwierdzil, ze w warunkach tej sprawy nie ma podstaw
do przyjecia, ze klienci zostana wprowadzeni w blad. Nie stwierdzono takze, ze pozwany w jakikolwiek sposéb
wykorzystuje renome powoda. Powodowi nie przysluguje zatem ochrona prawna na podstawie art. 43 k.c.

Przechodzgc do oceny, czy w sprawie ma miejsce naruszenie znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 11 2
p-w.p., Sad Okregowy w T., wyrazil przekonanie, Ze bierze sie pod uwage znak jedynie w takiej postaci w jakiej zostal
zarejestrowany. Przedmiotem ochrony moze by¢ bowiem tylko znak towarowy jako calo$c¢, a nie cze$¢ tego oznaczenia
handlowego, niezaleznie od jego postaci ekspresyjnej - kompozycji (por. wyrok SN z dnia 28.10.2005 r., sygn. II CK
156/2005 Lex Polonica nr 390713). Wobec tego, Sad Okregowy stwierdzil, ze w toku oceny podobienstwa oznaczen,
nalezy bra¢ pod uwage poréwnywalne oznaczenia w calo$ci. Istotne jest rowniez caloSciowe wrazenie wywierane w
wyniku lacznego badania oznaczen, ich podobienstwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego, z uwzglednieniem
elementow odroézniajacych i dominujgcych. Wymagana jest wszechstronna ocena wszystkich istotnych okoliczno$ci z
uwzglednieniem opinii modelowego przecietnego konsumenta.

Majac powyzsze na uwadze Sad rozpoznajacy sprawe w I instancji podal, ze na rzecz powoda zarejestrowano znak
towarowy slowno-graficzny ,,(...)(...) (...)", a nie znak slowno-graficzny ,,(...) (...)" w postaci uzywanej na szyldzie,
czy (...).pl. Nadto Sad Okregowy wskazal, ze w warstwie graficznej (koloréw, uzytej kompozycji) znaki, ktérymi
postuguja sie strony, sg zupelnie inne. Co wiecej, Sad Okregowy w T. powolal sie na teze wyroku Sadu Apelacyjnego
w Warszawie, zgodnie z treécig ktorej - w przypadku znakéw stowno-graficznych zawierajacych element zbiezny w
postaci identycznego slowa, elementy graficzne w znaku sg istotne (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 19.2.2008r.,
sygn. I ACa 209/06, LEX nr 516551; wyrok SN z dnia 22.2.2007r,, sygn. III CSK 300/06, LEX nr 282124). W
znaku stowno-graficznym, oprocz uzytych w znaku towarowym stéw, rownie charakterystyczna jest warstwa graficzna
znakow, ktora jest skrajnie rozna. W oznaczeniach kombinowanych element slowny nie zawsze bowiem decyduje o
podobienstwie i ryzyku konfuzji (por. K. Dobiezynski, glosa do wyroku SN z dnia 22.2.2007r,, sygn. ITI CSK 300/06,
PiP 2010, nr 2, s.124 in.).

W dalszej czedci uzasadnienia, Sad Okregowy w T. podal, ze w przypadku ustug oferowanych przez strony, konsument
ma mozliwo$¢ zapoznania sie z ich oferta w restauracjach, ktére znajduja sie w roéznych czesciach Polski, maja
zrealizowang zupelnie odmienng koncepcje wystroju oraz inne menu. Ich oferte mozna znalez¢ takze na stronach
internetowych, ale prezentacja witryny od razu wskazuje o jaka, tj. gdzie polozona restauracje chodzi. Odosobnione
przypadki blednej rezerwacji stolika w restauracji (...) zamiast (...) - na co wskazuje powod, wynikaja zdaniem
Sadu z niedokladno$ci klientéw, co moze byé¢ tez thumaczone nieuwaga, ale i duza iloécia informacji internetowej,
ktéra czasami zakldca obraz rzeczywistoéci. Wobec tego, Sad I instancji podal, ze konsument dostatecznie uwazny i



rozsadny, a taki model konsumenta nalezy przyja¢ dla oceny ryzyka kontuzji, o ktérej moéwi art. 296 ust. 2 p.w.p., nie
ma praktycznie mozliwo$ci pomylki.

Poréwnanie aranzacji obu restauracji oraz ich stron internetowych nie wskazuje na zadne podobienstwo.

Wobec powyzszego, Sad Okregowy w T. skonstatowal, ze niezaleznie od braku podobienstwa z uwagi na aktualny
zakres dzialania obu podmiotéw (rynku), nie ma ryzyka kontuzji.

W kontekécie ochrony praw do domeny internetowej (...).(...).(...), Sad Okregowy w T. zaznaczyl, ze jej abonamentem
nie jest powod, lecz osoba fizyczna. Wobec tego Sad uznal, ze powodowi nie przystuguje legitymacja do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen zwigzanych z ta domena.

W dalszej czesci uzasadnienia, Sad Okregowy w T. podal, ze w hipotezie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. chodzi wylacznie o
ryzyko wprowadzenia klientow w blad. Z zakresu przedmiotowego u.z.n.k. oraz celu tej ustawy i typizacji czynéw
nieuczciwej konkurencji wynika, ze ochrona zacie$nia sie do wypadkéw oznaczenia w podobny sposdéb towaréw lub
ushug przez konkurentéw, tj. podmioty zabiegajace o te sama klientele. Sad wskazal przy tym, ze wprawdzie strony
(przedsiebiorcy) dzialaja w tej samej branzy, ale z uwagi na ograniczony zakres terytorialny ich dzialalnoéci, klientela
jest r6zna. Nie ma w zwigzku z tym realnego ryzyka, ze konsument pomyli oba lokale nawet uwzgledniajac migracje
ludnoéci. Sad Okregowy wskazal przy tym, ze uwagi, ktore dotyczyly tej kwestii przy okazji rozwazan dotyczacych
spelnienia przeslanek z art. 296 ust. 2 p.w.p. s aktualne takze w kontekscie czyndéw nieuczciwej konkurencji.

Sad I instancji podal przy tym, ze dzialania pozwanego nie spelnia przestanek wynikajacych z klauzuli generalnej art.
3 u.z.n.k. Dobrym obyczajem kupieckim jest niewykorzystywanie cudzych osiagnie¢ w promowaniu swoich uslug i
produktow dla zaistnienia w $§wiadomoéci klientéw ze swoim wyborem. W okolicznoéciach faktycznych sprawy nie
zostalo wykazane, ze pozwany wykorzystat firme lub znak towarowy powoda naruszajac jego interesy lub interesy jego
klientow.

Biorgc powyzsze pod uwage, Sad rozpoznajacy sprawe w I instancji, skonstatowal, ze w okoliczno$ciach tej sprawy
- roszczenia o charakterze niepienieznym sa nieuzasadnione. W konsekwencji nieusprawiedliwione bylo takze
roszczenie o zaplate i dlatego Sad pominat wnioski dowodowe powoda w tej kwestii na podstawie art. 217 § 2 k.p.c.

Apelacje od powyzszego wyroku wywiodla strona powodowa, zaskarzajac go w caloSci oraz formulujac nastepujgce
zarzuty:

+ naruszenie prawa materialnego przez bledng wykladnie, a nastepnie niezastosowanie przepisu art. 296 ust. 1

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo wlasnoéci przemyslowej, art. 43 (19) godeksu cywilnego oraz art. 10
wzw. z art. 31iart. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji
przyjecie, ze uzywanie przez pozwanego nazwy restauracji ,(...)” nie narusza prawa powoda do znaku towarowego
»(...)(...) (...)” oraz firmy spolki, za$ roszczenia zgloszone w pozwie nie zashuguja na uwzglednienie.

Wskazujac na powyzsze zarzuty, powod wniost o zmiane zaskarzonego wyroku i orzeczenie zgodnie z zagdaniem pozwu,
a ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Pozwana spotka w odpowiedzi na apelacje powoda, wniosla o jej oddalenie w caloSci oraz o zasadzenie na rzecz
pozwanego od powoda kosztow postepowania apelacyjnego, w tym kosztow zastepstwa procesowego.

Wyrokiem z 26 wrzesnia 2012r. Sad Apelacyjny w Gdansku w sprawie VACa 652/12 zmienil zaskarzony wyrok w:
1. w punkcie I (pierwszym) w ten sposob, ze:

a) zobowiazal pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy (...) dla restauracji mieszczacej sie w T. przy (...)
Staromiejskim 10,



b) zobowiazal pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy ,, (...)” w domenie internetowej (...) (...)a.(...),

¢) zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zlotych wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia 21 wrze$nia 2011 r. do dnia zaplaty,

d) oddalil powddztwo w pozostalej czesci;
2. w punkcie IT (drugim) w ten sposob, ze zniost wzajemnie miedzy stronami koszty procesu;
W pozostalym zakresie apelacje oddalit i zni6st wzajemnie miedzy stronami koszty postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny podzielajgc ustalenia faktyczne poczynione przez Sad Okregowy uznal za trafny zarzut naruszenia
przez Sad I instancji przepisu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo wlasnoS$ci przemyslowej
poprzez jego bledna wykladnie, a nastepnie niezastosowanie i w konsekwencji przyjecie, ze uzywanie przez pozwanego
nazwy restauracji ,,(...)” nie narusza prawa powoda do znaku towarowego ,,(...) (...)(...)".

Zdaniem Sadu Apelacyjnego w Gdansku polaczenie stow ,(...)” 1 ,,(...)” z pewnoScia nie weszlo do jezyka potocznego
i nie jest zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129 ust. 2 p.w.p.). Brak
tez podstaw do uznania, ze zwrot ,(...)” ma ogdblnoinformacyjny charakter, a takze, ze brak mu charakteru
dystynktywnego, odrdzniajacego. O dystynktywnym charakterze nie decyduje bowiem kazde ze sléw z osobna, lecz
ich zbitka stowna (kontaminacja), latwo przyswajalna i wpadajaca w ucho.

Wskazal, Zze o podobiefistwie oznaczen decyduja ich elementy zbiezne, a nie rbznice. Istotne znaczenie ma tez
jednorodzajowosc¢ towardw, ktore, wrecz wzmaga ryzyko pomyltki podobnych znakow, a im wieksze jest podobienstwo
towardw, tym surowiej nalezy ocenia¢ wymagania co do koniecznych cech odrézniajacych konkurujace znaki (...) dla
oceny zdolno$ci odr6zniajacej nalezy bra¢ pod uwage (...) wszystkie elementy oznaczenia lacznie, w tym nie tylko
forme i ksztalt, ale takze kolorystyke, rozmieszczenie elementéw graficznych, uwzgledniajac ich podobienistwa raczej
niz ré6znice.

Wyjasnil, ze do dyrektyw dotyczacych oceny podobienistwa naleza: konieczno$¢ poréwnania znakéow "jako takich",
to znaczy znaku chronionego w postaci zarejestrowanej i znaku uzywanego przez nieuprawnionego, regula, ze o
podobienstwie decyduja elementy zbiezne a nie réznice, dokonywanie oceny podobienstwa znakdw na plaszczyznie
stuchowej, wizualnej i znaczeniowej oraz zalecenie porownywania znakéw z uwzglednieniem warunkéw, w ktoérych
oznakowane towary nabywa kupujacy (por. U. Rominska (red.): w "Prawo wlasno$ci przemystowej" Warszawa 2005,
S. 267-268).

Zaznaczyl nadto, ze poréwnujac roznice i cechy wspolne nie dokonuje sie ich bilansu ilo$ciowego lecz tego, czy dotycza
elementdéw istotnych czy innych. Z uwagi na syntetyczny charakter oceny, sad patrzac oczami modelowego klienta
nie dokonuje szczegbdlowej analizy znakéw towarowych, lecz bierze pod uwage pierwsze, ogdlne wrazenie, jakie calo$¢
wywoluje u potencjalnego odbiorcy towaru lub ustugi.

Uzywanie znaku podobnego dla takich samych towaréw lub znaku identycznego dla towaréw podobnych do towaréw
uprawnionego stanowi naruszenie, juz wowczas, jezeli wywoluje niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad.

Ostatecznie uznal, ze nazwa (...) uzywana przez pozwanego dla restauracji mieszczacej sie w T. jest podobna do znaku
towarowego uzywanego przez powoda. Zdaniem Sadu Apelacyjnego w Gdansku, Sad I instancji wbrew dominujacej
w orzecznictwie i literaturze metodzie weryfikowania podobienstwa przeciwstawionych znakéw, ukierunkowanej na
analizowanie podobiefistwa znakéw wedlug ich cech wspélnych, skupil sie w zasadzie na wskazaniu i uwypukleniu
elementow rézniacych poréwnywane znaki oraz nie uwzglednil pozostalych kryteriow oceny podobienstwa znakéw
towarowych w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Argumentowal, ze Sad Okregowy w T. wskazujac
na réznice w obu znakach nie odnidst sie do podobienstw, ktoére zachodza pomiedzy znakiem towarowym
zarejestrowanym przez powoda, a tym, ktorym postuguje sie pozwany.



Do stwierdzenia takiego podobienstwa oznaczen wystarczyla ich identyczno$¢ w plaszczyznie fonetycznej, stuchowej
jak i znaczeniowej kontaminacji ,(...)”, ktéra przyciaga uwage klientow. Przecietny dorosly czlowiek nie ma pamieci
ejdetycznej. Modelowy klient ustug gastronomicznych nie ma tez jednoczesnie przed oczami obu podobnych znakow
towarowych, a wiec koncentruje sie na wspélnym elemencie silnie wyr6zniajacym dang ustuge. Podkredlil, ze we
wspolczesnej polszezyznie nie zachodzi réznica miedzy ,i” a ,&” czy nawet ,,and”. Wplyw jezyka angielskiego jest
tak silny, ze spdjniki te uzywane sa czesto zamiennie. Dlatego tez pomimo tego, ze w plaszczyznie graficznej, tj. w
warstwie koloréw i kompozycji - takie podobiefistwo juz nie wystepuje, to réznica ta nie eliminuje ich dominujacego
podobienstwa, ktére w ocenie Sadu Apelacyjnego powodowalo ryzyko konfuzji. Uzyta w tych znakach identyczna
zbitka slowna stanowi istotny i wyrézniajacy element znaku jako caloéci, a to z uwagi na fakt, ze przecietny -klient w
pierwszym rzedzie wlasnie na nig zwro6ci uwage.

Rozpoznajac sprawe na skutek skargi kasacyjnej pozwanej spotki Sad Najwyzszy wyrokiem z 11 grudnia 2013r. w
sprawie IVCSK 191/13 uchylil zaskarzony wyrok w czeéci uwzgledniajacej apelacje (punkt 1-1 a,b,c) oraz orzekajacej
o kosztach postepowania (punkt I-2 i punkt IIT) i sprawe w tym zakresie przekazal Sagdowi Apelacyjnemu w Gdansku
do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego.

W pisemnych motywach wyroku Sad Najwyzszy wyjasnil, ze Przy rozpoznawaniu roszczen opartych na art. 296
ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. nalezy mle¢ na wzgledzie definicje znaku towarowego zawartg w art. 120 ust.
1 ustawy oraz w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008
r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych, Dz. U.
UE.L. 2008.299.25 (nastepczyni Pierwszej Dyrektywy Rady WE nr 89/104/EWG), wedtlug ktérych to przepisow
znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposéb graficzny, jezeli nadaje sie do
odroznienia towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa. W tej definicji normatywnej
funkcja znaku towarowego jest ujeta jako funkcja oznaczenia pochodzenia, majaca na celu umozliwienie odréznienia
towar6ow na podstawie ich pochodzenia. Przeslanka powstania roszczen okre§lonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest,
przy uwzglednieniu zakresu prawa ochronnego wynikajacego z art. 153 p.w.p., dzialanie dajace sie zakwalifikowaé
jako naruszenie tego prawa w sposob okre$lony miedzy innymi w art. 296 ust. 2 p.w.p. Ogdlnie rzecz ujmujac,
przestanka naruszenia prawa ochronnego jest uzywanie kolizyjnego oznaczenia w celu odréznienia pochodzenia
towarow, prowadzace do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia polega na spowodowaniu
ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad co do pochodzenia towarow (ustug).

Nadto Sad Najwyzszy wyjasnil, ze pojecie znaku towarowego obejmuje zar6wno oznaczenia przeznaczone do
odrozniania towar6ow (znaki towarowe sensu stricto), jak i oznaczenia przeznaczone do odr6zniania ushug, a stosownie
do art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekro¢ w ustawie jest mowa o znakach towarowych rozumie sie przez to takze znaki
ustugowe. Zasadnicza réznica pomiedzy tymi kategoriami znakéw polega na braku substratu materialnego znaku
ustugowego, wynikajacym z niematerialnego charakteru ustugi.

Wskazujac, ze ocena Sadu Apelacyjnego, prezentowana w motywach zaskarzonego wyroku, dotyczaca podobienstwa
oznaczen opierala sie zasadniczo na jednym elemencie - identycznosci ,zbitki stlownej”, zbieznoéci zestawienia
stownego, czyli polaczenia dwoch wyrazéow ,(...)” oraz ,(...)” w sposdb tworzacy charakterystyczne skojarzenie
wyjaénil, ze prawidlowa ocena podobienistwa spornych oznaczen wymagala jednak uwzglednienia dalszych jeszcze
czynnikow i analizy bardziej poglebionej, calo$ciowej - uwzgledniajacej to, ze oba oznaczenia \ maja charakter
kombinowany (stowno-graficzny) i zupelnie zbagatelizowal warstwe wizualna. Ograniczenie sie do jednej tylko z
plaszczyzn poréwnawczych nie jest wlasciwe nawet w odniesieniu do znakéw slownych, a tym bardziej nie jest
wystarczajace w przypadku znakéw slowno-graficznych, w ktérych warstwa wizualna (uklad, rozmiar, czcionka,
kolorystyka) ma szczegblne znaczenie, na co zwraca sie uwage w orzecznictwie Sadu Najwyzszego (por. wyroki z dnia
22 lutego 2007 r, III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11 i z dnia 26 wrze$nia 2013 r, li CSK 710/12, nie publ.).
Sad Najwyzszy podkreslil, ze o ile do stwierdzenia istnienia podobienstwa wystarczy podobienistwo na jednej tylko
plaszczyZnie, ze wzgledu na jednoznacznie dominujacy i odrézniajacy charakter jednego elementu, z drugiej jednak
strony - podobienstwo na jednej lub nawet dwdch plaszczyznach moze zostaé zneutralizowane przez elementy r6znigce



oznaczenia w stopniu prowadzacym do wylaczenia podobienstwa ocenianego calo$ciowo. Uwzglednienie wszystkich
kryteriéw jest nieodzowne nie tylko dla stwierdzenia podobienstwa oznaczen, ale takze dla okreslenia stopnia ich
podobienstwa, czynnika istotnego przy badaniu ryzyka konfuzji.

Zaniechanie rozwazenia tych czynnikéw i skupienie sie przy rozwazaniu ryzyka konfuzji wylacznie na podobienstwie
warstwy stownej i znaczeniowej obu znakow stanowilo naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie naruszenia
prawa ochronnego w sposob przewidziany przez ten przepis wymaga wykazania podobienstwa ustug i oznaczen
powodujacego ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem zarejestrowanym. Pojecie ,,ryzyka skojarzenia” w ujeciu tego przepisu jest jedna z postaci ,niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad” i shuzy sprecyzowaniu jego zakresu, a mozliwo$¢ skojarzenia przez odbiorcow obydwu znakow
ze wzgledu na ich analogiczng zawarto$¢ znaczeniowg nie jest per se wystarczajaca do stwierdzenia niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad.

Niebezpieczenstwo skojarzenia nie jest objete przepisem art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jezeli nie prowadzi do
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad; przeslanka zastosowania tego przepisu nie jest mozliwo$¢ pomylenia
znakow jako takich, ale mozliwo$¢ pomylek co do pochodzenia opatrzonych nimi towardéw, a wiec wywarcie
negatywnego wplywu na podstawowa funkcje znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentom wskazania
pochodzenia towarow (ushug).

Sad Apelacyjny nie uwzglednit ,,sily znaku” odzwierciedlajacej jego konkretng zdolno$¢ odrézniajaca i jej stopien.

Zdaniem Sadu najwyzszego Sad Apelacyjny zbagatelizowal tez warunki i spos6b uzywania przeciwstawionych
oznaczen, pomimo ze w ustalonych okoliczno$ciach sprawy $wiadczyly one o istnieniu réznic tak wyraznych,
ze nie mozna ich bylo wylaczy¢ poza nawias dokonywanej oceny. Wynika to nie tylko z tego, ze restauracje
nie wspolistnieja na wspolnym obszarze, ale przede wszystkim z tego, ze oznaczenie uzywane przez pozwanego
jest bardzo charakterystyczne, grafika jest fantazyjna, kolorystyka wyrazista i w calo$ci elementy wizualne maja
znaczng sile odroézniajaca. Pomimo stwierdzenia, ze uwazny konsument nie ma mozliwo$ci pomylenia obu
restauracji Sad Apelacyjny przyjal za decydujace o rozstrzygnieciu podobienistwo znakoéw, sprawiajace, ze istnieje
potencjalna, teoretyczna mozliwo$¢ wprowadzenia odbiorcow w blad co do pochodzenia ustug (z tego samego
przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw powigzanych). Do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego rzeczywiscie jest
wystarczajaca potencjalna mozliwo$¢ wywolania pomytek, chodzi jednak o mozliwo$¢ realng i przewidywanie oparte
na wszechstronnej i rozsadnej ocenie okoliczno$ci danego przypadku.

Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl co nastepuje:

Apelacja nie ma uzasadnionych podstaw i dlatego podlega oddaleniu. Sad Apelacyjny w calo$ci podziela ustalenia Sadu
Okregowego przyjete za podstawe jego wyroku, gdyz nie naruszaja zasad okreSlonych w art. 233 § 1 kpc i wynikajg
z prawidlowej oceny istotnych dla rozstrzygniecia okoliczno$ci. Czyni je wobec tego podstawa réwniez wlasnego
rozstrzygniecia bez potrzeby ich powtarzania.

Przyjmuje takze za swoja argumentacje prawng zaskarzonego wyroku, gdyz jest ona logiczna i ma oparcie w ustalonych
okoliczno$ciach faktycznych oraz niewadliwej wykladni istotnych dla rozstrzygniecia przepisach prawa materialnego.

Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Apelacyjny jest zgodnie z art. 398°° kpc zwigzany wykladnia prawa dokonana
przez Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku wydanego na skutek rozpoznania skargi kasacyjnej. Istotne jej zalozenia
i wskazania odno$nie dalszego biegu postepowania zostaly wcze$niej przytoczone.

Kierujac sie zatem tymi wskazaniami i dokonang przez Sad Najwyzszy wykladnia prawa nalezy w kontekscie zarzutow
podniesionych w apelacji przypomnieé, ze skoro strona powodowa domagala sie przyznania jej ochrony przed
bezprawnymi dzialaniami pozwanej wyniklymi z uzywania znaku towarowego dla oznaczenia jej ustug podobnego
do zarejestrowanego znaku towarowego powodki, ocena podobienstwa obu znakéw (chronionego i konkurencyjnego,
tj. uzywanego przez pozwana) w kontekécie mozliwoSci wprowadzenia w blad potencjalnych odbiorcow co do



pochodzenia towaréw (w tym wypadku ustug), do ktérych oznaczenia sg uzywane, ma zasadnicze i decydujace
znaczenie dla oceny skuteczno$ci powddztwa. Takiej wyczerpujacej i wieloplaszezyznowej oceny dokonal Sad
Okregowy w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, a kwestionujaca jg apelacja prezentuje jedynie wlasne rozumienie
znaczenia istotnych dla tej oceny okolicznos$ci i w istocie swej jest polemika z logiczna i oparta na wszechstronnym
rozwazeniu okolicznoS$ci sprawy argumentacja prawna zaskarzonego wyroku.

Sad Najwyzszy wyjasnil, ze do przyjecia mozliwoSci konfuzji przez uzywanie znakéw towarowych podobnych
nie wystarcza zbiezno$¢ pewnych ich elementéw ale jest konieczna taka sytuacja, aby por6éwnanie obu znakéw
na wszelkich podlegajacych ocenie plaszczyznach prowadzilo do takiego niebezpieczenstwa, przy czym chodzi o
niebezpieczenstwo realne a nie hipotetyczne, a wiec wynikajace z wszechstronnej i rozsadnej oceny okoliczno$ci
uzywania obu znakdow.

CaloSciowa ocena okolicznoéci istotnych dla rozstrzygniecia, a wiec przede wszystkim samych znakéw w ich
sferze slownej i graficznej, a takze zakresu oferowanych przy ich oznaczeniu uslug oraz zasiegu terytorialnego
funkcjonowania obu znakéw i zwigzanej z nimi aktywno$ci gospodarczej wykorzystujacych je podmiotow, prowadzi
do wniosku, ze nie spos6b uznaé¢ obu znakéw za podobne w stopniu mogacym wprowadzi¢ w blad co do pochodzenia
ushlug oferowanych z ich wykorzystaniem.

Wprawdzie pierwsze wrazenie w odbiorze sfery slownej obu znakéw (uzycie zlepka stow ,(...)” oraz ,(...)”) moze
sugerowact istnienie podobienstwa obu znakow to jednak, zdaniem Sadu Apelacyjnego, nie mozna przecenia¢ - dla
identyfikowania obu znakow - faktu uzycia wspomnianych i kwestionowanych obu stow ,,(...)”, ,,(...)”. Sad Apelacyjny
w tym skladzie nie podziela zapatrywania, ze z uwagi na silny wplyw jezyka angielskiego na polska rzeczywisto$c oraz
to, ze oba wspomniane slowa ulegly polonizacji, ich zlepek w jezyku polskim niesie jednoznaczne i te same skojarzenia
niezaleznie od przyjetej konstrukeji, a wiec takie same w przypadku uzycia konstrukeji ,(...)” oraz ,(...)(...)a". W
pierwszym wypadku rzeczywiécie w sferze slownej ta konstrukcja ma wyraznie utrwalone i osadzone w realiach jezyka
polskiego znaczenie i juz jednoznacznie polska konotacje, zwlaszcza z uwagi na zastosowanie spdjnika ,i”. Trudno
jednak o tak jednoznaczne stwierdzenie w przypadku tej drugiej konstrukeji, ktéra przez uzycie pochodzacego zjezyka
angielskiego lacznika & (and) kieruje odbiorce nie na grunt jezyka polskiego ale wyraznie jezyka obcego i z nim laczy
jego pochodzenie. Mozna zatem dostrzec w niej wyrazne obcojezyczne konotacje oslabiajace podobienstwo biorace
sie z uzycia stow ,,(...)” oraz ,,(...)” utrwalonych znaczeniowo w jezyku polskim. Dlatego skojarzeniowa zbiezno$¢ obu
konstrukcji nie jest na tyle wyrazna i jednoznaczna, aby

+ pomijajac inne jeszcze istotne dla oceny elementy podobienstwa znakéw - mogla stanowi¢ silny i przesadzajacy
argument za przyjeciem istnienia bezsprzecznej i jednoznacznej tozsamosci obu tych konstrukeji stownych.

Tym bardziej zatem istotnego znaczenia w procesie oceny podobienstwa obu oznaczen oferowanych przez strony ustug
nabieraja inne elementy odwolujace sie zwlaszcza do grafiki i kolorystyki obu znakéw oraz ogbdlnego wywieranego
przez nie wrazenia na potencjalnych odbiorcach, a wszystko to w kontekscie mozliwo$ci pomylenia ustug oferowanych
przez podmioty je uzywajace uwzgledniajac ,sile” kazdego z nich zwiazana przede wszystkim z zakresem terytorialnym
oferowanych uslug i znajomoscig znaku na rynku.

Dokonywana pod tym katem ocena, jak trafnie przyjal Sad Okregowy, nie uzasadnia wniosku o istnieniu podobienstwa
obu znakéw w stopniu mogacym wprowadzi¢ w blad potencjalnych odbiorcow co do pochodzenia oznaczanych nimi
towarow (ushug).

Tak jak nie ma zdecydowanie jednoznacznego podobiefistwa tych znakéw w sferze stownej, z powoddow wezedniej
wyjasnionych, tak nie ma go bezsprzecznie w sferze graficznej i stosowanej kolorystyki znakéw, a wiec na pozostalych
plaszczyznach koniecznej oceny. Zaré6wno bowiem grafika, jak rowniez stosowana kolorystyka obu znakdw sg zupelnie
rézne. Znak uzywany przez pozwang jest wyrazisty, a przez swoja calkowicie r6zna od przyjetej przez powbddke
konstrukeji graficznej nawigzujacej do oferowanych ushug (finezyjne poprowadzenie nitki makaronu ukladajgce sie
we wzor lyzki i widelca) odréznia sie od znaku powodki w sposob uniemozliwiajacy pomytke. Roéwniez intensywna
i charakterystyczna kolorystka znaku pozwanej (w dominujacych kolorach zdecydowanej czerni i pomaranczy) jest



na tyle inna od stosowanej przez powodke, ze wylacza ryzyko pomylki u rozsadnego i realnie oceniajacego sytuacje
odbiorcy. Poza uzyciem w nich stéw ,(...)”, ,,(...)” nie maja zadnych elementow zbieznych mogacych sugerowaé jakis
zwigzek pomiedzy nimi i oferowanymi z ich uzyciem uslig. Gdyby zatem nie uzycie wspomnianych wcze$niej stow
»(...)” oraz ,(...)” rozwazania nad podobiefistwem obu znakéw a limine bylyby pozbawione jakichkolwiek podstaw.

W warstwie wizualnej, silnie stymulowanej przez charakter uzytego oryginalnego wzoru graficznego i wyrazista
kolorystyke, znak pozwanej nie moze by¢ mylony z tym, ktérego uzywa powoddka. Obawa o istnienie owego
podobienstwa wynikajaca z uzycia wspomnianych wcze$niej stow (sfera stowna obu znakéw) nie jest zatem realna,
gdy sie uwzgledni to, ze o jego istnieniu powinno decydowaé ogblne wrazenie, jakie ma klient w kontakcie ze
znakiem(z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku nie maja istotnego znaczenia ustalone przez
Sad Okregowy nieliczne pomylki w rezerwacji miejsca w restauracji w

W. - apelacja poza wyrazeniem swojej oceny tej kwestii, nie podwazyla skutecznie rozumowania Sadu Okregowego).

O tym ogblnym wrazeniu decyduje nie tylko warstwa stowna znaku ale réwniez ujecie graficzne i zastosowana w nim
kolorystyka, zwlaszcza gdy sa na tyle charakterystyczne i odrézniajace, ze wylaczaja ryzyko konfuzji. Jedyny ,,wspolny
element” obu znakéw dotyczy sfery stlownej i to tez nie jest on na tyle ,wspolny” aby wywolywac zdecydowanie
jednoznaczne skojarzenia z drugim ze znakéw, o czym byla juz mowa.

Nie istnieje zatem ryzyko wprowadzenia w blad potencjalnych odbiorcéw co do pochodzenia ustlug od postugujacych
sie spornymi znakami stron procesu, bo pomimo mogacej hipotetycznie powsta¢ watpliwosci o tozsamo$¢ uzywanych
znakow (z powodu uzycia podobnego zlepka sléw), sg jednak na tyle rézne przez swoja wyrazisto$¢ (co dotyczy
zwlaszcza znaku uzywanego przez pozwang), ze nie mozna ich pomyli¢, a znak uzywany przez pozwana jest
niewatpliwie, przez owa wyrazisto$c

iintensywno$¢ oddzialywania, jednoznacznie kojarzony z jej ustugami §wiadczonymi w lokalu w T.. CaloSci obrazu po
stronie pozwanej dopelnia utrzymany w tej samej wyrazistej czarno - pomaranczowej kolorystyce wystroj jej lokalu
wT.i

ubior pracujacych tam osob, a takze wyglad strony internetowej reklamujacej ustugi swiadczone w T., ktoére przywoluja
wyrazne i jednoznaczne skojarzenia z ustlugami Swiadczonymi przez pozwang w T. i pozwalaja odr6znic¢ oba znaki
(chroniony i konkurencyjny) wykluczajace ryzyko wprowadzenia w blad potencjalnych klientow uzywajacych je
podmiotéw. Wyrazistoé¢ i odmienno$¢ obu znakéw w ogblnym odbiorze uwzgledniajacym aspekt stowny ale rowniez
wyraznie odr6zniajacy akcentowany aspekt graficzny obu znakéw, szczegélnie za sprawa znaku uzywanego przez
pozwang, wykluczajacej mozliwo$é zaistnienia pomylki u realnie i rozsadnie oceniajacego odbiorcy zaré6wno co do
samych znakow jak i §$wiadczonych z ich wykorzystaniem ustug.

Jednym z elementéw oceny ryzyka konfuzji jest wskazana przez Sad Najwyzszy tzw. ,sila znaku”. Oceniajac w tym
kontekscie zadania pozwu i przywolane przez powddke okoliczno$ci sprawy nie mozna przyjac, aby o ryzyku konfuzji
przesadzalo

znaczenie, jakie znak towarowy uzywany przez powodke ma na rynku uslug gastronomicznych. Nie mozna nie
dostrzegaé, ze ani sam znak nie utrwalil sie u szerokiego kregu odbiorcéw z uwagi na ograniczony czas jego stosowania
na tyle mocno, ani tez geograficzny zasieg jego stosowania jest tak rozlegly, aby przypisa¢ mu na tyle utrwalona i silng
funkcje odrozniajacy, ze pojawienie sie w obrocie w jakimkolwiek miejscu w kraju innego znaku moggcego budzic¢
nawet niewielkie skojarzenia istnienia podobienstwa miedzy nimi, usprawiedliwialo mozliwo$¢ pomylenia towaréw
oferowanych zich wykorzystaniem. Powodka swoj znak towarowy ,,(...) (...)” uzywa na terenie W.. Ten znak utrwalil sie
niewatpliwie wérdd klientéw odwiedzajacych jej lokal w W.. Powddka poza tym nie wykazala, aby poza nia - z uwagi na
podejmowane dzialania promocyjne - jej znak nabral znaczenia ogbélnopolskiego i tym samym jego sita identyfikujaca
byla zdecydowanie wieksza niz wynika to z ograniczonego terytorialnie stosowania znaku. Przyjac zatem trzeba, ze
zdolno$¢ odroézniajaca znaku towarowego powddki jest ograniczona do rynku, na ktérym jest rozpoznawalny, czyli
rynku (...). Na nim jest ona silna, poza nim za$ - z uwagi na terytorialnie ograniczony zakres stosowania - stopien



rozpoznawalno$ci znaku jest nieduzy i dlatego nie moze prowadzié¢ do ryzyka konfuzji tym bardziej, ze znak uzywany
przez pozwang na oznaczenie oferowanych ustlug jest wyrazisty i zdecydowanie rézny od uzywanego przez powodke,
o czym byla juz mowa.

Skoro zatem znak powodki nie jest na tyle ,silny” aby powodowaé jednoznaczne skojarzenia z dzialalnoScig
powodki, dla zdecydowanej wiekszoéci potencjalnych klientéw pozwanej, ten element oceny nie moze przesadzié -
przy braku ryzyka konfuzji z przyczyn wczesniej wskazanych - o innej kwalifikacji konsekwencji uzywania znaku
kwestionowanego.

Powyzsze uwagi odnosza sie rowniez do zarzutéw skarzacej odnoszacych sie do uzywania przez pozwanga domeny
internetowej, w ktorej wykorzystuje konkurencyjne oznaczenie w stosunku do uzywanego przez powodke. Domena
internetowa pozwanej, jak ustalil Sad Okregowy, nie tylko wyraznie kieruje internaute do prowadzonej przez pozwana
w T. dzialalnoéci gastronomicznej i jej charakteru (wskazuje jej lokal w T. i jego menu), ale przez uzycie tych samych
wyrazistych

i odroézniajacych oznaczen (nazwa domeny majaca obcojezyczne konotacje i charakterystyczna rzucajaca sie w oczy
forma graficzna oraz kolorystyka, zdecydowanie odmienne od uzywanych przez powodke) wylaczaja ryzyko pomylenia
oferowanych ustug, reklamowanych z jej uzyciem oraz podmiotéw je oferujacych.

Rozwazania Sadu Okregowego odnoszace sie do kwestii, komu przystluguja prawa do domeny wykorzystywanej przez
powddke, nie majg znaczenia dla oceny skuteczno$ci powddztwa albowiem przedmiotem oczekiwanej przez powodke
ochrony nie jest domena internetowa, ktéra wykorzystuje, i jej tresé¢, tylko oznaczenie, ktérego uzywa prowadzac
swoja dzialalno$¢ gospodarczg i wystepujac w obrocie gospodarczym, naruszone - jak twierdzi - uzyciem podobnego
oznaczenia przez pozwana w jej domenie internetowej. Zatem chodzi o kolejne pole aktywnosci pozwanej, obok
wynikajacego z faktycznego oznaczenia prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w miejscu jej prowadzenia. Formalnie
wiec, gdyby zarzuty powodki o podobienstwie uzywanych przez strony oznaczen okazaly sie skuteczne, mozna by
sankcjonowaé pozwana réwniez na tym polu jej aktywno$ci.

Uwzgledniajac powyzsze rozwazania nalezy przyjaé, ze podniesione w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego
nie sg skuteczne. Ani bowiem zarzucane dzialanie pozowanej nie naruszalo wskazanych w apelacji przepisow ustawy
7 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. ze zm.), ani ustawy z 30 czerwca
2000r. Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz.U.2013.1410 j.t.), a tym samym nie naruszyt ich Sad Okregowy oddalajac
powbdztwo.

Nie naruszyl réwniez art. 43'° ke, gdyz wykorzystanie przez pozwana stow ,,(...)”, ,(...)”, uzywanych przez powddke
dla oznaczenia jej firmy, nie narusza jej praw do firmy chronionych tym przepisem. Te kwestie wyjasnil w motywach
pisemnych wyroku Sad Okregowy, a apelacja tej przekonujacej argumentacji skutecznie nie podwazyla.

Wypada przypomnie¢, ze uregulowana w art. 43'° ke ochrona firmy chociaz formalnie zostala ujeta szeroko, to jednak
jej celem jest ochrona przede wszystkim przedsiebiorcy przed ryzykiem pomylki co do jego tozsamoSci oraz jego firmy
przed jej nieuprawnionym uzyciem w reklamie, zwlaszcza poréwnawczej lub w §rodkach masowego przekazu, jezeli
te dzialania maja na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiebiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podwazenie

zaufania klienteli lub naruszaja jego dobre imie (por. J. Sitko, Firma i jej ochrona w: LEX do art. 43'° kc).

Naruszenie prawa do firmy najcze$ciej polega na podszyciu sie pod cudza firme w celu skorzystania z jej renomy (tak
M. Pazdan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2004, s. 150).

Oceniajac okolicznoéci tej sprawy nie mozna przyzna¢ decydujacego znaczenia faktowi skorzystania przez pozwana z
stow ,,(...)", ,,(...)” dla oznaczenia prowadzonej dzialalno$ci w T., uzywanych w nazwie powédki (...) sp. z 0.0., gdy sie
uwzgledni okoliczno$ci naprowadzone w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku, a takze wyjasnione juz wcze$niej co do
znaczenia uzycia tych stéw w pisowni uzywajacej spojnika & pochodzacego z jezyka angielskiego, oraz to, ze powodka



nie wykazala, aby dzialania pozwanej zmierzaly do jej zdyskredytowania w oczach jej klienteli, wyeliminowania z rynku
czy przejecia jej klienteli lub zmierzaly do skorzystania z jej renomy, ktora trafnie ocenial Sad Okregowy wskazujac
na ograniczony (lokalny) zasieg funkcjonowania powodki i zwiazang z tym okreélona ,sile” jej firmy, zwiazana li tylko
z rynkiem (...).

Chociaz z uwagi na brak jednoznacznej regulacji mogloby sie wydawaé, ze dla ochrony firmy nie ma znaczenia, czy
naruszenie prawa do firmy prowadzi do mozliwoéci konfuzji u potencjalnych klientéw podmiotu gospodarczego,
inaczej niz jest to na gruncie wspomnianych ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o wlasnosci
przemystowej, to jednak taka bezwzgledna ochrona, pomijajaca co do zasady ten aspekt oceny, bylaby nie do przyjecia.

Prawo do wylgcznego uzywania firmy na danym rynku ma przeciez na celu zaréwno indywidualizacje podmiotu
uprawnionego (w zwiazku z realizacja funkcji identyfikujacej i odrozniajacej przedsiebiorce od innych podmiotow
na rynku), jak i ma na celu przyciagniecie klienteli i jej pozyskanie (w zwiazku z realizacja funkcji gwarancyjnej i
reklamowej firmy). Zatem prawo do firmy moze zosta¢ naruszone, gdy naruszona zostanie ktoras z tych funkcji firmy.

O naruszeniu funkcji indywidualizujacej firmy mozna méwi¢ wtedy, gdy odbiorcy zaczynaja myli¢ przedsiebiorcow
ze wzgledu na podobiefistwo ich oznaczen, sadzac, ze za kazdym razem maja do czynienia z jednym i tym samym
podmiotem.

To zalozenie w przypadku firmy zdaje sie potwierdza¢ art. 433§ 2 k.c., ktéry stanowi, ze "Firma nie moze wprowadzaé
w blad, w szczeg6lnoéci co do osoby przedsiebiorcy” (por. J. Sitko, op. et loc. cit.). Zatem, chociaz nie w sposéb
bezposredni, to jednak w sposo6b dajacy sie wyprowadzi¢ z celu i funkcji przepisu, niebezpieczenstwo wprowadzenia w

blad powinno by¢ koniecznym elementem oceny prowadzonej na gruncie art. 43'° ke. Ta z kolei wypadta dla powo6dki
niepomys$lnie, o czym byla juz mowa.

Naruszenie lub zagrozenie prawa do firmy innego przedsiebiorcy moze polegaé nie tylko na wprowadzeniu odbiorcow
w blad co do tozsamoSci przedsiebiorcow, ale réwniez na wykorzystaniu lub naruszeniu renomy, ktérej noénikiem
jest jego firma. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze ochrona firmy przed dzialaniem polegajacym na czerpaniu przez
nieuprawnionego korzy$ci z uzywania oznaczenia zbieznego z cudza renomowana (stawng) firma w celu przenoszenia
zwigzanych z nia pozytywnych skojarzen na wlasna dzialalno$¢ naruszyciela, powinna by¢ stosowana bardzo ostroznie
i wyjatkowo, tylko wzgledem firm rzeczywiécie stawnych i cieszacych sie dobra opinia. Takiego przymiotu firmie
powddki przypisac z calg pewno$cia nie mozna, a w kazdym razie nie wykazata by bylo inaczej.

Niewatpliwie powstanie ochrony i jej zakres uzalezniony jest od rynku, na ktérym przedsiebiorca uzywa swojej firmy.
Jezeli jest to rynek niekolizyjny z tym, na ktérym funkcjonuje domniemany naruszyciel, nie ma podstaw do przyznania

ochrony przewidzianej w art. 43'° ke.

Por. tez podobny poglad wyrazony w Sad Apelacyjny we Wroclawiu w wyroku z 26 lipca 2012r. w sprawie 1ACa 486 /12,
Lex nr 1238497.
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Dlatego nie mozna podzieli¢ zarzutéw apelacji naruszenia réwniez art. 43'°ke.

Majac na uwadze powyzsze i rozpoznajac sprawe w granicach, w ktorych wyrok Sadu Okregowego nie jest jeszcze
prawomocny, Sad Apelacyjny apelacje powddki oddalil nie znajdujac podstaw do jej uwzglednienia (art. 385 kpc).

Konsekwencja tego rozstrzygniecia bylo orzeczenie o kosztach postepowania apelacyjnego i kasacyjnego, na ktore
skladaja sie kwota 3330 zl. wynagrodzenia pelnomocnika pozwanej w postepowaniu apelacyjnym, 3330 zl jego
wynagrodzenia w postepowaniu przed Sagdem Najwyzszym i 1700 zl. poniesionej oplaty od skargi kasacyjnej, co lgcznie
daje kwote 8360 zl. (art. 98 kpc).

Na podstawie art. 415 kpc w zw. z art. 398" kpc Sad Apelacyjny orzekl o zwrocie spelnionego przez pozwang na
rzecz powodki §wiadczenia, po poprzednim wyroku Sadu Apelacyjnego, zasadzajac od powodki na rzecz pozwanej



kwote 11592 z1. W pozostalym zakresie, a wiec dotyczacym zadania przyznania odsetek, zadanie pozwanej zostalo
oddalone albowiem odszkodowawczy charakter odsetek za op6znienie w spelnieniu §wiadczenia pienieznego objetego
wnioskiem restytucyjnym wyklucza mozliwo$¢ skutecznego ich dochodzenia tymze wnioskiem. Jest tak poniewaz
ustawodawca zastrzegt w art. 415 zd. drugie kpc mozliwo$¢ dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody
poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku (por. wyrok SN w sprawie ICSK 275/12 Lex nr 1288602).



