Sygn. akt I ACa 1585/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2012 1.

Sad Apelacyjny w Gdansku I Wydziat Cywilny

w skladzie:

Przewodniczacy Sedzia SSA Ewa Giezek (spr.)

Sedzia SA Zbigniew Merchel

Sedzia SA Andrzej Lewandowski

Protokolant sekretarz sagdowy Malgorzata Narog-Kaminska
po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2012 r. w Gdanhsku

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) Spotki Akcyjnej z siedzibg we W.
przeciwko H. U.

o zakazanie naruszen

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Gdansku

z dnia 11 kwietnia 2011 sygn. akt IX GC 347/09

1/ oddala apelacje,

2/ zasadza od pozwanej na rzecz powoda kwote 630 (sze$cset trzydzie$ci)zlotych tytulem zwrotu kosztoéw
postepowania apelacyjnego.

Na oryginale wlasciwe podpisy.
Sygn. akt I ACa 1585/11

UZASADNIENIE

Powodka (...) Spotka Akcyjna we W. wniosta pozew przeciwko H. U. o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego
na znak towarowy (...) Centrum (...) przez zaprzestanie poslugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...)
Centrum (...) oraz domagala sie zasadzenia od pozwanej na swoja rzecz kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa
procesowego.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosla o oddalenie powddztwa w catoéci i zasadzenie od powodki na jej rzecz
kosztoéw procesu.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2011r. Sad Okregowy w Gdansku nakazal pozwanej zaniechanie naruszania prawa
ochronnego na znak towarowy (...) Centrum (...) poprzez zaprzestanie postugiwania sie w obrocie gospodarczym



oznaczeniem (...), oddalil powddztwo w pozostalym zakresie, zasadzil od pozwanej na rzecz powddki kwote 1.821,07
z} tytulem zwrotu kosztow procesu oraz nakazal pobraé¢ od pozwanej na rzecz Skarbu Panstwa - Sagdu Okregowego w
Gdansku kwote 88 z} tytulem zwrotu kosztéw sadowych tymczasowo wyplaconych ze Skarbu Panistwa.

Sad Okregowy ustalil, ze powodka prowadzi dzialalno§¢ w formie spotki akeyjnej pod firma (...) Spotka Akcyjna
z siedziba we W.. Przedmiotem jej dzialalno$ci jest miedzy innymi Swiadczenie uslug posrednictwa pomiedzy
poszkodowanym a ubezpieczycielem, w tym polegajacych na posredniczeniu w uzyskiwaniu odszkodowan dla
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, kompleksowej likwidacji szkody, oceny faktycznej zdarzenia
i rozmiaru odszkodowania, weryfikacji sprawy prowadzonej, kontroli prawidlowosci i terminowosci decyzji
ubezpieczeniowej. Powodka rozpoczela dzialalnosé od wrzesnia 2005r. pierwotnie pod firma: (...) Spbtka akeyjna.
Powddka jest spotka wchodzaca w sklad Grupy (...) Spétka Akeyjna, ktorej przedmiotem jest sprzedaz otwartych
funduszy emerytalnych. (...) Spoltka akcyjna na przelomie roku 2004 i 2005 wyodrebnila departament, ktory zajmowal
sie analiza wypadkéw komunikacyjnych, a nastepnie zalozyla Centrum (...) S.A., od lutego 2006r. (...) S.A. Urzad
Patentowy RP zarejestrowal w dniu 17 czerwca 2008r. na rzecz (...) Spolki Akcyjnej we W. znak towarowy slowno-
graficzny - (...) Centrum (...) nr (...), zaznaczajac iz prawo to trwa poczawszy od dnia 3 marca 2006r. W zwigzku z
dokonang w lipcu 2008r. zmiang firmy powoda z (...) S.A. na (...) S.A. jako uprawnionego z tytulu prawa ochronnego
na ww. znak towarowy slowno-graficzny na podstawie decyzji Urzedu patentowego RP z dnia 17 listopada 2008r.
wpisano (...) S.A. we W.. Powodowa spdtka posiada strone internetowg www.votum-co.pl., na ktérej reklamuje
swoje uslugi oraz promuje firme. Powddka prowadzac swoja dziatalno$¢ wspolpracuje takze z agentami, w tym na
terenie wojewodztwa (...) z K. W.. K. W. prowadzi swoja dzialalno$¢ na terenie znajdujacym sie w poblizu jego
miejsca zamieszkania tj. w okolicach T., a informacje o klientach mieszkajacych w znacznej odleglo$ci od jego miejsca
zamieszkania przekazuje powbdce. Agent K. W. w 99% prowadzi sprawy klientow, ktorzy ucierpieli w wypadkach
komunikacyjnych. Zglaszali sie rowniez do niego klienci, ktorych laczyta badz chcieli zawrze¢ umowe z (...) Centrum
(...) w T.. Powodowa spoélka uzyskala certyfikat Przedsiebiorstwo (...), Przedsiebiorstwo (...), ,(...)”. Pozwana H.
U. prowadzi obecnie jako osoba fizyczna dzialalno$é gospodarcza po firma (...). W okresie od 16 pazdziernika
2006r. do 31 lipca 2007r. dzialalno§¢ ta prowadzona byta pod firma (...). Przedmiotem dzialalno$ci pozwanej
jest §wiadczenie ustug poérednictwa w uzyskiwaniu odszkodowan komunikacyjnych w zakresie szk6d majatkowych,
osobowych, (...), autocasco. Swoja dzialalno$¢ pozwana prowadzi na terenie T. i w jego okolicach oraz w S.. W
chwili obecnej znaczacy zakres dzialalno$ci pozwanej stanowig ustugi zwigzane z odszkodowaniami z tytulu wypadkow
komunikacyjnych, w tym 1/3 stanowia sprawy dotyczace szkod na osobie. Na stronie internetowej pozwanej uzywana
jestnazwa (...) Centrum (...). W swojej dzialalnosci gospodarczej pozwana uzywa dwbch pieczeci, na ktérych widnieje
oznaczenie firmy jako (...) Centrum (...) oraz z oznaczeniem (...) Centrum (...). Dzialalno$¢ gospodarcza pozwanej
jest kontynuacja dziatalno$ci gospodarczej jej meza T. U. (1). W chwili obecnej T. U. (1) jest pelnomocnikiem H.
U. w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej. T. U. (1) zwigzany jest umowa agencyjna zawarta w dniu 2
pazdziernika 2003r. z (...) Spotkg Akcyjng w S.. Przedmiotowa umowa zawarta jest na czas nieokreSlony. Na mocy
tejze umowy T. U. (1) jako agent zobowiazany jest do prowadzenia czynnosci akwizycyjnych wylacznie na rzecz
Funduszu oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych z dzialalnoécig handlowa (...), o ktérych
dowiedzial sie w czasie realizacji umowy oraz w czasie jej trwania. T. U. (1), jako wspdlpracujacy z (...) Spotka Akeyjna,
poinformowany zostal o powstaniu i zakresie dzialalnosci (...) S.A. Dyrektor Regionalny powodowej spoiki (...)
zaproponowat T. U. (1) wspolprace z powddka. T. U. (1) nie wyrazil zgody na otrzymana propozycje wspolpracy. W
dniach 21 maja 2009r. i 28 lipca 2009r. powddka wystosowala do pozwanej wezwanie do zaprzestanie postugiwania
sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...) Centrum (...). Pelnomocnik pozwanej, ustosunkowujac sie do ww.
wezwan zakwestionowal zagdania powo6dki.

Ustalajac stan faktyczny w sprawie Sad Okregowy opart sie na dowodach z dokumentéw i ich kopiach zlozonych przez
strony w toku procesu oraz wydrukach ze stron internetowych. Uwzglednil Sad nowe wnioski dowodowe zgloszone
przez powoda w piSmie procesowym z dnia 26 pazdziernika 2009r., bowiem zostaly zlozone zgodnie z dyspozycja art.

479" § 1 k.p.c. w terminie 14 dni po doreczeniu pelnomocnikowi powoda odpisu odpowiedzi na pozew z uwagi na

zawarte w niej twierdzenia i zarzuty. Nadto Sad Okregowy dal wiare zeznaniom $§wiadkéw K. W., D. T., M. P., A. D.
oraz cze$ciowo T. U. (1), ktérego zeznania uznal za wewnetrznie sprzeczne i pozbawione logiki, w zakresie, w jakim



wskazywal, ze to on jako pierwszy przyjal koncepcje uzycia stowa (...) do oznaczenia uslug poérednictwa dla oséb
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Poza tym Sad oddalil wniosek dowodowy powodki o dopuszezenie
dowodu z nagran i zapiséw rozmowy telefonicznej z dnia 27 maja 2008 r. pomiedzy T. U. (1) a A. O. — zatrudniong
przez powodke na stanowisku radcy prawnego, gdyz pozwany nie wykazal, ze jej nagranie nastapilo za zgoda obojga
uczestnikéw.

Sad Okregowy uznal, ze nalezy rozgraniczy¢ oznaczenia, ktérymi strony postuguja sie dla oznaczenia oferowanych
ustug i oznaczenia przedsiebiorstwa, z czym wigze sie zakres ochrony wynikajacy z Prawo wlasno$ci przemyslowej
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z pdzn. zm.) - dalej jako p.w.p. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503) i w pierwszej kolejnoS$ci rozwazal,
czy kwestionowane zachowanie pozwanej w zakresie uzywania oznaczenia (...) Centrum (...) na okreélenie swoich
uslug wypelnia znamiona naruszenia prawa do znaku towarowego.

Sad I instancji przytoczyl tresc art. 296 p.w.p. i wskazal, ze to na powddce spoczywal obowiazek wykazania, iz pozwana
podjeta dzialania stanowiace naruszenie prawa ochronnego na przystugujacy jej znak towarowy.

Sad Okregowy wyjasnil, iz zakresem badania objal kwestie ewentualnego naruszenia przez pozwana prawa
ochronnego na znak towarowy powodki w granicach specjalizacji (w granicach podobienstwa towaréw), ktore
przejawia sie m.in. bezprawnym uzywaniem w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towaréow identycznych lub znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw podobnych. W pierwszej kolejno$ci Sad I instancji stwierdzil, ze uzywane przez pozwana w
obrocie oznaczenie nie jest identyczne ze znakiem towarowym powodki. Sad Okregowy zauwazyl jednak, ze pozwana
uzywa oznaczenia, ktore zawiera trzy wspolne elementy ze znakiem towarowym, do ktorego uprawnienie przyshuguje
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powddce, a mianowicie ,,votum ... centrum odszkodowan”. Poréwnujac oba oznaczenia, a wiec elementy oznaczenia
uzywanego przez pozwang w obrocie (...) Centrum (...) oraz znak towarowy zarejestrowany na rzecz powodki (...)
Centrum (...) w plaszczyznie stuchowej i znaczeniowej Sad Okregowy doszedl do wniosku, ze oznaczenie uzywane prze

pozwang cechuje podobienstwo do zarejestrowanego na rzecz powodki znaku towarowego.

Dokonujac oceny wystepowania przestanki w postaci ,niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w blad” Sad I
instancji mial na uwadze definicje ,znaku towarowego” zawarta w art. 120 ust. 1 p.w.p. Zauwazy! przy tym Sad, ze w
sytuacji, gdy taki znak nie spelnia swej podstawowej funkgji, tj. nie wskazuje na Zrédto pochodzenia towaru, nie mozna
uzna¢ go za ,,znak towarowy”, co pociaga za sobg donioste konsekwencje na gruncie prawa wlasnosci przemyslowej,
w szczegblnodci w zakresie mozliwoSci poszukiwania przez uprawnionego ochrony zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p.
Wedlug Sadu I instancji z przypadkiem takim mamy do czynienia w szczego6lnoéci w zakresie tzw. znakdéw wolnych
- czyli znakow stownych, ktore weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych
praktykach handlowych - do ktérych Sad zaliczyt zwrot frazeologiczny ,,centrum odszkodowan”. Sad Okregowy wyrazit
przy tym poglad, ze zaden podmiot nie moze uzyska¢ monopolu na uzywanie oznaczen informacyjnych, ktére moga
shuzy¢ w obrocie do wskazania w szczegoblnoSci rodzaju §wiadczonych ustlug pomimo ,ze stanowia element znaku
towarowego.

Zdaniem Sadu I instancji zdolno$¢ odrézniajaca ma natomiast uzyte w znaku towarowym zarejestrowanym na rzecz
powodki oznaczenie ,votum”, ktére wprawdzie jest stowem powszechnie uzywanym, ale w obrocie gospodarczym
oznaczenie to uzyte do okreslenia ustug polegajacych na posérednictwie miedzy poszkodowanym a ubezpieczycielem,
w szczegoblnosci w likwidacji szkoéd powypadkowych, posrednictwie w uzyskiwaniu odszkodowan powypadkowych jak
tez i nazwy przedsiebiorstwa - indywidualizuje powodke i prowadzona przez nig dzialalno$¢ w obrocie gospodarczym.
Wskazal przy tym Sad, ze pozwana nie wykazala, aby na rynku funkcjonowata wieksza ilo§¢ podmiotéw uzywajacych
oceniane oznaczenie w zakresie ww. uslug, co przemawia za istnieniem prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
co do pochodzenia ustug wskutek uzywania przez pozwana dla oznaczenia jej przedsiebiorstwa i ustlug oznaczenia
podobnego do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powddki. Dodatkowo zauwazyt Sad, ze ustugi §wiadczone
przez strony procesu docieraja do klientdéw za pomoca reklamy zamieszczonej gtownie w internecie i potencjalny klient



nie ma mozliwos$ci ustalenia, czy oferowane ustugi pod oznaczeniem (...) Centrum (...), czy tez (...) Centrum (...)
Swiadczone sg przez rozne podmioty.

Powolujac sie na orzecznictwo ETS Sad Okregowy wyjasénil, ze podejmujac rozstrzygniecie w sprawie nalezalo
abstrahowaé¢ od oceny dokonywanej przez odbiorce, a odwola¢ sie do podstawowej wartos$ci prawa ochronnego,
jaka jest wylaczno$¢ uzywania takiego oznaczenia w obrocie, zapewniajac gwarancje pochodzenia z jednego
przedsiebiorstwa. Przyjmujac takie kryterium Sad I instancji wskazal, ze uslugi oferowane przez pozwana w znacznej
mierze sg podobne do ustug oferowanych przez powoddke i polegajg na poérednictwie miedzy poszkodowanym a
ubezpieczycielem, w szczegdlnosci w likwidacji szkdéd powypadkowych, poérednictwie w uzyskiwaniu odszkodowan
powypadkowych. Wedlug Sadu strony $wiadczg ushugi na tym samym rynku ograniczajagcym sie do obszaru T.,
S. i okolic. Skonstatowal Sad, ze okoliczno$¢ ograniczenia obszarowego dzialalnoSci pozwanej nie wplywa jednak
na zastosowanie do niniejszego stanu faktycznego dyspozycji art. 158 ust. 1 p.w.p. odmawiajgcej uprawnionemu
skorzystania z roszczenia zakazania poslugiwania sie przez inng osobe nazwa, pod ktéra prowadzi ona dzialalno$c
gospodarcza ze wzgledu na lokalny zasieg uzywania tej nazwy, skoro pozwana uzywa oznaczenia z elementem ,votum”
nie tylko w nazwie prowadzonej dzialalno$ci ale réwniez w ten sposdb oznacza zakres §wiadczonych ustug, o czym
$wiadcza zamieszczane w Internecie informacje.

Sad I instancji wskazal nadto, ze w mys$l przepisu art. 158 ust. 2 p.w.p. jezeli osoba poslugujac sie nazwa, pod ktéra
prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza, dziala w zlej wierze, przepisu ust 1 nie stosuje sie. Wedlug Sadu Okregowego
taka sytuacja zaistniala za§ w przedmiotowej sprawie, gdyz wystepujacy w charakterze pelnomocnika pozwanej T. U.
(1) jako agent (...) Spotki Akcyjnej informowany byl o zamiarze powstania powodowej spdiki, jej firmie i zakresie
dzialania.

Z przedstawionych wzgledow Sad Okregowy uznal, ze w sprawie wystgpily przestanki z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
pozwalajace na nakazanie pozwanej zaniechania naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) Centrum
(...) poprzez zaprzestanie poslugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...). Z uwagi natomiast na brak
zdolno$ci odrézniajacej czesci elementu znaku towarowego tj. Centrum (...) powbddztwo w tym zakresie podlegato
oddaleniu. Z tozsamych przyczyn Sad I instancji nie uwzglednit powodztwa w czeSci oddalonej na podstawie
powolanego przez powddke art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 163, poz. 1503). Zauwazyt Sad, iz z przepisu tego wynika, ze w celu postawienia zarzutu
opisanego w nim czynu nieuczciwej konkurencji nalezy wykaza¢ i udowodni¢ nastepujace elementy: uzywanie w
obrocie okreSlonego oznaczenia przez konkurenta, przyslugiwanie pierwszenstwa zgodnego z prawem uzywania
oznaczenia przedsiebiorstwa przedsiebiorcy domagajacemu sie ochrony, mozliwo§¢ wprowadzenia klientow w blad
co do tozsamoéci przedsiebiorstwa podmiotu poszukujacego ochrony (tzw. ryzyko konfuzji).

Wedtug Sadu I instancji w toku procesu powddka nie wykazala ryzyka konfuzji. Przyznal Sad, ze przedstawione
przez powddke materialy w postaci certyfikatu Przedsiebiorstwo (...), Przedsiebiorstwo (...), ,(...)” sa efektem
dzialan promocyjnych powodki i niewatpliwie oddzialywajg nie tylko na jej prestiz jako przedsiebiorcy, ale rowniez
na atrakcyjno$é oznaczen, jakimi postuguje sie ona w obrocie. Zdaniem Sadu I instancji nie pozwalaja one jednak
na ustalenie poziomu znajomo$ci firmy przez klientéw, a okolicznoSci tej powodka nie wykazala za pomoca badan
rynkowych, marketingowych, na podstawie ktérych mozna byloby ustali¢ jej udziat w rynku $wiadczonych ustug oraz
ich wartos¢.

Sad Okregowy stwierdzil, ze powddce rowniez nie mozna przyzna¢ zadanej ochrony na podstawie art. 3 u.z.n.k.
Powotujac sie na ten przepis powodka zgodnie z art. 6 k.c. winna byla wykaza¢ wystgpienie okreslonego zachowania
pozwanej i jego sprzeczno$¢ z prawem lub dobrym obyczajem, powstanie stanu zagrozenia oraz zaistnienie
zwigzku przyczynowego pomiedzy wytworzonym stanem zagrozenia a godnymi ochrony interesami. W ocenie Sadu
Okregowego powodka nie wskazala na czym delikt pozwanej polega, przede wszystkim za$ nie wykazala zagrozenia
lub naruszenia jej interesu lub interesu klienta. Przeprowadzone w sprawie postepowanie dowodowe — zdaniem Sadu
I instancji — nie pozwolilo na ustalenie jaka jest rzeczywista pozycja powodki na rynku, czy nastapila utrata tej pozycji
i czy powodka poniosla jakiekolwiek straty w zwiazku z dzialalno$cia pozwane;.



O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 108 k.p.c.i98 k.p.c. uznajac, ze pomimo czeSciowego
oddalenia Zadania pozwu powddka wygrala proces wykazujac naruszenie przez pozwana prawa ochronnego
wynikajacego z zarejestrowanego znaku towarowego. Zauwazyt Sad, iz byl zwigzany zlozonym przez pelnomocnika
powodki spisem kosztow postepowania. Stawke minimalng wynagrodzenia pelnomocnika Sad ustalil w oparciu o §
11 ust. 1 pkt. 18 zw. z § 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzeénia 2002r. w sprawie oplat
za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panistwa kosztoéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z
urzedu (Dz.U. nr 163, poz. 1348 ze zm.). Podstawe prawna rozstrzygniecia zawartego w punkcie IV wyroku stanowit
za$ przepis art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.

Apelacje od wyroku wywiodla pozwana, ktoéra zaskarzyla rozstrzygniecia zawarte w punktach I i III orzeczenia
domagajac sie zmiany wyroku w calo$ci i oddalenia pow6dztwa w caloéci, ewentualnie uchylenia wyroku w zaskarzonej
czeSci i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Okregowemu. Jednocze$nie skarzaca wniosla o
zasadzenie na jej rzecz kosztow postepowania.

Skarzaca zarzucila:
1. wewnetrzng sprzeczno$¢ uzasadnienia i cze$ciowa sprzeczno$é uzasadnienia z trescia wyroku;

2. majace wplyw na tre$¢ zaskarzonego orzeczenia faktyczne przerzucenie ciezaru dowodu zachodzenia przestanek
z art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa wlasnoSci przemyslowej na pozwang, co stanowi naruszenie art. 6 k.c. i 232 k.p.c. oraz
nieuprawnione przyjecie, iz strony uzywaly podobnych znakéw towarowych;

3. blad w ustaleniach faktycznych poprzez przyjecie, iz oznaczenie przedsiebiorstwa pozwanej jest podobne do
uzywanego przez powodowa spotke znaku towarowego i moze wprowadzaé¢ w blad potencjalnych odbiorcéw, choc
powodowa spotka niczego takiego nie udowodnila;

4. naruszenie przepiséw postepowania, ktére mialo istotny wplyw na wynik sprawy, to jest art. 479" § 1 k.p.c. w zw. z
art. 232 k.p.c. 1233 § 1 k.p.c. poprzez niczym nieuprawnione przyjecie, iz potrzeba dodatkowych twierdzen i wnioskow
dowodowych (pismo procesowe powddki z dnia 26 pazdziernika 2009r.) pojawila sie dopiero jako konsekwencja
odpowiedzi na pozew pozwanej, co doprowadzilo do naruszenia zasady rowno$ci w procesie i naruszenia standardéow
rzetelnego procesu w rozumieniu chociazby art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych
WolnoSci;

5. naruszenie przepiséw postepowania, ktore mialo istotny wplyw na wynik sprawy, to jest art. 479 § 2 k.p.c. poprzez
naruszenie zakazu wystepowania w toku postepowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych;

6. majace wplyw na tre$¢ zaskarzonego wyroku naruszenie art. 158 p.w.p., poprzez jego bledna wykladnie i
niezastosowanie w przedmiotowej sprawie;

7. naruszenie prawa procesowego przy orzekaniu o kosztach sadowych poprzez zastosowanie art. 108 i 98 k.p.c., w
sytuacji kiedy zastosowanie znajduje art. 100 k.p.c.

W odpowiedzi powddka wniosta o oddalenie apelacji oraz o zasadzenie od pozwanej na jej rzecz kosztow postepowania
odwolawczego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja nie jest zasadna.

Argumentacja zaprezentowana przez skarzaca nie podwazyla prawidlowosci zaskarzonego orzeczenia. Sad I instancji
trafnie uznal, ze w sprawie zaistnialy podstawy do nakazania pozwanej zaniechania naruszania prawa ochronnego na
znak towarowy (...) Centrum (...) poprzez zaprzestanie postugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...),



a Sad Apelacyjny w calo$ci podziela motywy przedstawione w uzasadnieniu rozstrzygniecia oraz przyjmuje za wlasne
ustalenia faktyczne poczynione w sprawie.

Przechodzac do omoéwienia poszczegbdlnych zarzutow apelacji w pierwszej kolejno$ci odnie$¢ sie nalezy do
wyszczegolnionych przez skarzaca uchybien o charakterze procesowym, w tym wyrazanych przez nig zastrzezen co do
spojnosci uzasadnienia orzeczenia i jego zgodnosci z tre$cig rozstrzygniecia.

Podnoszac tego rodzaju zarzut skarzaca powoluje sie na wyprowadzony przez Sad I instancji na stronie 18
uzasadnienia wniosek o niewykazaniu przez pozwang ryzyka konfuzji, wskazujac, iz jest to przestanka konieczna
do uwzglednienia zadania réwniez w oparciu o art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo
wlasno$ci przemyslowej (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Lektura uzasadnienia prowadzi
jednak do wniosku, iz fragment przytoczonych przez skarzaca rozwazan dotyczy wylacznie tej czeSci roszczenia, w
jakiej nie zostalo ono uwzglednione, tj. nakazania pozwanej zaprzestania poslugiwania sie w obrocie oznaczeniem
scentrum odszkodowan”. Sad I instancji jednoznacznie wskazal, iz jedynie te cze$¢ zadania, z uwagi na brak
podstaw do jego uwzglednienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej, poddal ocenie réwniez
pod katem mozliwo$ci zastosowania w stosunku do powodki instrumentéw ochrony przewidzianych w ustawie z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1503).
Jedynie zatem odnoénie zwrotu ,centrum odszkodowan” Sad I instancji na stronie 18 uzasadnienia wyrazil poglad
o niewystapieniu przestanki niebezpieczenstwa wprowadzenia odbiorcow w blad, ktéra w istocie jest wymagana
zaré6wno dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej jak i art. 5 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wzmocnil tym samym Sad Okregowy swoja argumentacje — zaprezentowana na stronie 14
uzasadnienia — odno$nie braku mozliwoéci uzyskania monopolu na uzywanie oznaczen informacyjnych, do ktérych
prawidlowo zreszta zaliczyl zwrot ,,centrum odszkodowan”.

Pozostajac przy kwestii zastosowania w sprawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwierdzié trzeba, iz

niezasadnie skarzaca zarzuca Sadowi Okregowemu naruszenie art. 479% § 2 k.p.c. Zgodzi¢ sie wprawdzie nalezy z
tym, Ze na rozprawie w dniu 11 marca 2010r. pelnomocnik powoda wniést o pominiecie twierdzen wskazanych w
punkcie 6 pisma procesowego z dnia 26 pazdziernika 2009r. (k.129), dotyczacych oparcia zadania o przepisy tego
aktu prawnego. Pomimo tego Sad I instancji dokonywal czeSciowo oceny roszczenia powddki w oparciu regulacje
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Majac na uwadze ostateczny wynik postepowania, a przede wszystkim
fakt, ze jako podstawe prawna czeSciowego uwzglednienia powddztwa wskazano przepisy ustawy Prawo wlasnoéci
przemystowej nie mozna jednak uznaé, by przez takie dzialanie Sadu Okregowego prawa skarzacej w toku procesu
zostaly w jakikolwiek sposdb naruszone.

Zamierzonego przez skarzaca skutku nie moégl jednocze$nie odnie$¢ podniesiony w apelacji zarzut naruszenia

art. 479" § 1 kpp.c., a to przede wszystkim z tej przyczyny, ze zachowanie uprawnienia do powolywania sie
na uchybienia przepisom postepowania, z wyjatkiem przewidzianym w art. 162 zd. 2 k.p.c., wymaga - poza
dochowaniem terminu zgloszenia zastrzezenia - wskazania spostrzezonego przez strone uchybienia z wyczerpujacym
przytoczeniem naruszonych przepisOw postepowania wraz z wnioskiem o wpisanie tak sformulowanego zastrzezenia
do protokotu. Niewpisanie do protokotu rozprawy jakichkolwiek zastrzezen reprezentowanej przez profesjonalnego
pelnomocnika pozwanej, dotyczacych dopuszczonych przez Sad I instancji, a sp6znionych - w ocenie skarzacej -
wnioskow dowodowych powddki spowodowalo zatem utrate uprawnienia do zglaszania tego rodzaju zarzutu na
etapie postepowania apelacyjnego. Niezaleznie od powyzszego stwierdzi¢ trzeba, iz uchybienie takie w sprawie nie
wystapilo. W orzecznictwie przyjmuje sie, ze przepis art. 479'* § 1 k.p.c. nie moze by¢ uwazany za podstawe obowigzku
przedstawienia przez powodke wszelkich mozliwych twierdzen i dowoddw na wszystkie okoliczno$ci, jakie istnieja lub
moga, chocby tylko hipotetycznie i ewentualnie, pojawié sie w konkretnej sprawie. Taki poglad bylby sprzeczny m.in.
z art. 227 k.p.c., zgodnie z ktérym przedmiotem dowodu sa fakty majace istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy.
Nie uwzglednialby takze wynikajacych z art. 229 i art. 230 k.p.c. mozliwo$ci przyznania okre§lonych faktéw przez
strone przeciwng oraz uznania za przyznane twierdzen o faktach, co do ktérych strona przeciwna nie wypowiedziala
sie (por. m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada 2011r., II CSK 81/11, LEX nr 1101651; wyrok Sadu



Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010r. I ACa 876/10, LEX nr 898660). Formule ,,pdZniejszej potrzeby” w

rozumieniu art. 479" § 1 k.p.c. nalezy zatem interpretowa¢ przy uwzglednieniu konkretnych uwarunkowan, ktore w
rozpoznawanej sprawie doprowadzily Sad I instancji do prawidtowej konkluzji o braku podstaw do kwestionowania
uprawnienia powddki do zgloszenia dalszych wnioskow dowodowych po wniesieniu przez pozwang odpowiedzi
na pozew. Dopiero bowiem z tego pisma procesowego powddka dowiedziala sie o wyrazanych przez pozwang
watpliwo$ciach co do rodzaju i zakresu dzialalno$ci gospodarczej prowadzonej przez powolanego na §wiadka K. W., co
skutkowalo zalaczeniem do pisma procesowego z dnia 26 pazdziernika 2009r. kserokopii dwoch uméw agencyjnych
oraz przykladowych uméw zawieranych przez tego $wiadka z klientami. Roéwniez dopiero na tym etapie procesu
powodka mogta odpowiedzie¢ na argumentacje pozwanej dotyczaca zalaczonych przez nig rekordéw z wyszukiwarki
google, ujawnionych po wpisaniu uzywanego przez pozwana oznaczenia. Natomiast wobec zakwestionowania w
odpowiedzi na pozew faktu, iz malzonek pozwanej H. T. U. wiedzial o funkcjonowaniu powodowej sp6tki na rynku
oraz jej oznaczeniu, zasadnym bylo powolanie sie przez powddke w piSmie procesowym z dnia 26 pazdziernika
20009r. na dowdd z zeznan Swiadka M. P. przeprowadzony m.in. na okolicznoé¢ informowania meza pozwanej o
mozliwo$ci nawigzania wspélpracy z powodka, jak rowniez dowod z zaswiadczenia Urzedu Miejskiego w T. o terminie
zarejestrowania dzialalnoéci gospodarczej przez pozwana.

Za chybiony Sad Apelacyjny uznal réwniez zarzut blednych ustalen faktycznych, ktory skarzaca uzasadniala
niewykazaniem przez powodke tego, ze uzywane przez strony oznaczenia sa podobne. Zgodzi¢ sie nalezy z
Sadem Okregowym, ze w sprawie wystapily przeslanki konieczne do zastosowania dyspozycji art. 296 ust. 2
pkt 2 ustawy Prawo upadloSciowe i naprawcze odno$nie uzywania przez pozwang w oznaczeniu prowadzonej
dzialalnosci slowa ,votum”. Zgodnie z tym przepisem zabronione przez ustawe podobienstwo wystepuje, jezeli
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore obejmuje w szczegoélnosci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym zarejestrowanym. W doktrynie i w orzecznictwie podkresla sie konieczno$c caloSciowej oceny
znaku, czyli oceny wszechstronnej, obejmujacej wszystkie jego elementy, gdyz tylko ta droga mozna wyrobi¢ sobie
uzasadniong podstawe do stanowczego stwierdzenia o istnieniu badz o braku podobienistwa znakéw. Dlatego tez
analizy tej trzeba dokonywac na plaszczyznie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, wyprowadzajac ogolne wrazenie,
jakie poréwnywane oznaczenia wywieraja na odbiorce towaréw masowych, uosabianego przez tzw. przecietnego
konsumenta (por. m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 21 grudnia 2006r. IT CSK 193/2006, LEX nr 490478).

Jak wynika z uzasadnienia zaskarzonego wyroku Sad Okregowy kierowal sie tymi kryteriami dokonujac oceny
oznaczen uzywanych przez strony w obrocie, doszed} przy tym do prawidlowych wnioskéw odnoénie wystepowania
realnego niebezpieczenstwa ich pomylenia w zakresie uzywanego zar6wno przez powoddke jak i pozwana slowa
svotum” w Kkontekécie dalszej czeSci oznaczen obu stron — ,centrum odszkodowan” i zblizonego przedmiotu
prowadzonych przez nie dzialalno$ci. Ocene te Sad Apelacyjny w caloSci podziela. Wbhrew twierdzeniu skarzacej
sformulowania ,,poérednictwo w uzyskaniu odszkodowan powypadkowych” (ustugi $§wiadczone przez powddke) oraz
suzyskiwanie dla oséb poszkodowanych (...) odszkodowan za doznang szkode” (ustugi Swiadczone przez pozwang)
dla przecietnego klienta sa tozsame, a kwestia ta nie wymagala przeprowadzania w sprawie szerszego postepowania
dowodowego zwlaszcza, ze powoddka zalaczyla przykladowe umowy zawierane przez wspoélpracujacego z nia w
charakterze agenta K. W., w wystarczajacym stopniu potwierdzajace fakt rzeczywistego §wiadczenia przez powodke
deklarowanych m.in. na jej stronie internetowej uslug. Podobnie polemiczny charakter ma wyprowadzony z zeznan
Swiadka K. W. argument, ze to powodka korzystala z renomy pozwanej, skoro w sprawie bezspornym jest, ze to
powddka legitymuje sie zarejestrowanym znakiem towarowym, co daje jej prawo do ochrony w Swietle przepiséw
ustawy Prawo wlasnoéci przemystowej. Okolicznos$é, ze klienci mylili pozwang z powodowa spotka potwierdza zas
jedynie ustalenia Sadu I instancji odnoénie podobienstwa obu oznaczen.

Blednie skarzaca interpretuje nadto zamieszczone na stronie 15 uzasadnienia stwierdzenie Sadu I instancji dotyczace
braku wykazania przez nig, ze na rynku w zakresie uslug polegajacych na pomocy w uzyskiwaniu odszkodowan
dzialaja jeszcze inne podmioty, ktére uzywaja w nazwie slowa ,votum”. Zdaniem Sadu Apelacyjnego nalezy je
bowiem odczytywaé w zwiazku z weze$niejszymi rozwazaniami tego Sadu odnoszacymi sie do zdolnoéci odrézniajacej
oznaczenia. Udowodnienie przez skarzaca wystepowania powyzszej okoliczno$ci mogloby za$ skutkowaé uznaniem —



podobnie jak to uczynit Sad I instancji w przypadku zwrotu ,centrum odszkodowan” — ze oznaczenie ,votum” mimo,
ze stanowi element znaku towarowego, jest powszechnie stosowane i w wystarczajacym stopniu nie indywidualizuje
przedsiebiorcy, co pozbawialoby powddke prawa do ochrony. Nie mozna w zwigzku z powyzszym przyjac, by Sad
Okregowy naruszyt w ten sposob zasade rozkladu ciezaru dowodu, a tym samym uchybil przepisowi art. 6 k.c.
zwlaszcza, ze na stronie pozwanej spoczywa ciezar udowodnienia ekscepcji i faktéw uzasadniajgcych jej zdaniem
oddalenie powbdztwa (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 20 kwietnia 1982r., I CR 79/82, Lex nr 8416), a do takich
wskazywana okoliczno$¢ nalezy.

Nietrafny jest jednoczeénie zarzut naruszenia art. 158 ust. 1 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej. Prawidtowo
Sad I instancji powolal sie w tym zakresie na zlg wiare pozwanej, ktdrej stwierdzenie - zgodnie z ustepem drugim
- uniemozliwia zastosowanie tego przepisu. Z ustalen faktycznych dokonanych w sprawie jednoznacznie wynika,
ze malzonek pozwanej wspolpracowat z (...) S.A., w ramach ktérej wyloniona zostala powodowa spdlka, o czym
T. U. (1) byl informowany, otrzymujac m.in. projekt umowy (zeznania T. U. k.167). Bezsporna nadto pomiedzy
stronami jest okoliczno$¢, ze prowadzona przez pozwang dzialalno$§¢ gospodarcza stanowila kontynuacje dziatalno$ci
T. U. (1) prowadzonej do 2006r. pod nazwa (...). W Swietle zasad do$wiadczenia zyciowego, majac przy tym na
wzgledzie wskazane powigzania malzonka pozwanej z powodowa sp6tka, jak rowniez fakt, ze jest on jednocze$nie
pelnomocnikiem pozwanej trudno jest odmoéwié racji Sadowi I instancji w zakresie ustalenia, ze to rowniez pozwana
musiala wiedzie¢ o istnieniu powodowej spotki, jej oznaczeniu i zakresie dzialalnosci. Okolicznoéci te zdaniem
Sadu Apelacyjnego skutecznie obalaja za§ domniemanie dobrej wiary po stronie pozwanej, a dla podwazenia ich
prawdziwo$ci nie wystarczylo zaprzeczenie ze strony pozwanej i jej meza.

Zarzucanych przez skarzaca nieprawidtowos$ci Sad Apelacyjny nie dopatrzyt sie rowniez w rozstrzygnieciu o kosztach
postepowania. Przede wszystkim Sad I instancji wyjasnit w uzasadnieniu, Ze pomimo cze$ciowego oddalenia zadania
pozwu strone powodowa nalezalo uznac za wygrywajaca caly proces, bowiem wykazala ona naruszenie przez pozwana
prawa ochronnego z zarejestrowanego znaku towarowego i z takg oceng nalezy sie w peli zgodzic. Z tej przyczyny
znaczenia nie miala przytoczona w apelacji argumentacja dotyczaca stosowania wyrazonej w art. 100 k.p.c. zasady
stosunkowego rozdzielenia kosztow.

Sad Apelacyjny nie podzielit jednoczeSnie wyrazanych przez skarzaca watpliwosci co do wysokoSci zasadzonych
na rzecz powodki kosztow procesu. Przede wszystkim wyjaénié nalezy, ze pelnomocnik strony nie ma obowigzku
udowodnienia wysokoéci pozycji przedstawionych w spisie kosztow. Kwoty te moga jednak podlega¢ badaniu przez
sad na zasadach ogdlnych (art. 233 k.p.c.) i tak tez sie stalo w rozpoznawanej sprawie. Na stronach 19-20 Sad I
instancji dokonat takiej oceny, wskazujac motywy, jakimi kierowal sie uwzgledniajgc wymienione w spisie pozycje
oraz poniesione z tego tytulu koszty. Niezaleznie od powyzszego zauwazy¢ nalezy, na co zwrocil rowniez uwage Sad
I instancji, ze ustalona i zasgdzona zaskarzonym wyrokiem kwota kosztéw nie przekracza sumy poniesionej przez
powddke oplaty od pozwu (600 z1), wynagrodzenia jej pelnomocnika (kwota 840 zl ustalona na podstawie § 11 ust. 1 pkt
18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 28 wrze$nia 2002r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz.U. z 2002r. Nr 163,
poz. 1348 ze zm.) oraz poniesionych przez pelnomocnika wydatkéw w zwigzku ze stawiennictwem na rozprawie w dniu
11 marca 2010r. (kserokopia faktury oraz biletow k.334-335). Sad Apelacyjny stoi bowiem na stanowisku, iz zgodnie z
art. 98 § 3 k.p.c. do niezbednych kosztoéw procesu strony reprezentowanej przez tzw. pelnomocnika profesjonalnego
zalicza sie nie tylko wynagrodzenie pelnomocnika, ale réwniez i jego wydatki, w tym koszty poniesione w zwigzku z
udzialem pelnomocnika w rozprawie (tak réwniez Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2011r., I CZ
22/11, LEX nr 846544).

Reasumujgc przedstawione rozwazania stwierdzi¢ nalezy, ze zaskarzone orzeczenie odpowiada prawu. Z tych
wzgledow na podstawie art. 385 k.p.c. apelacja pozwanej, jako niezasadna, podlegala oddaleniu.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono w oparciu o przepisy art. 108 § 1 k.p.c. wzw. z art. 98 § 1i 3 k.p.c.
i § 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 11 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 wrzeénia 2002r. w



sprawie oplat za czynnoéci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej
udzielonej z urzedu (Dz.U. z 2002r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).



