Sygn. akt V ACa 652/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 wrze$nia 2012 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku — Wydzial V Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Artur Lesiak (spr.)
Sedziowie: SA Katarzyna Przybylska
SA Wlodzimierz Gawrylczyk
Protokolant: sekr. sad. Magdalena Tobiasz - Ignatowicz

po rozpoznaniu w dniu 19 wrzeénia 2012 r. w Gdansku na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W.

przeciwko (...) spblce jawnej w T.

o zaniechanie i zaplate

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Toruniu

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

I zmienia zaskarzony wyrok:

1 w punkcie I (pierwszym) w ten sposob, ze:

a zobowiazuje pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy (...) dla restauracji mieszczacej sie w T. przy (...) (...),
b zobowiazuje pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy ,, (...)” w domenie internetowej www.(...).pl,

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

d) oddala powodztwo w pozostalej czesci;
1 w punkcie IT (drugim) w ten sposdb, ze znosi wzajemnie miedzy stronami koszty procesu;
I oddala apelacje w pozostalym zakresie;

IT znosi wzajemnie miedzy stronami koszty postepowania apelacyjnego.



Na oryginale wlaéciwe podpisy.
Sygn. akt V ACa 652/12

UZASADNIENIE

Powod (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScia w W. wnidst pozew przeciwko pozwanemu - (...) spolce jawnej
w T. 0 zobowiazanie pozwanego - na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo wlasnoSci
przemystowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508); tj. z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1117) oraz na podstawie

art. 43'° Kodeksu cywilnego do zaprzestania uzywania nazwy (...) dla restauracji mieszczacej sie w T. przy (...)
Staromiejskim 10 oraz do zaniechania uzywania domeny internetowej www.(...) pl. Nadto na podstawie art. 296
ust. 1 pkt 2 wskazanej wyzej ustawy, z uwzglednieniem art. 322 Kodeksu postepowania cywilnego, powdd wnibst
o zasadzenie od pozwanego na rzecz spotki kwoty 60 000 zlotych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia

pozwu. W punkcie 4. pozwu powodd, powolujac sie na art. 43 '© k.c. sformulowal zadanie zobowigzania pozwanego
do usuniecia skutkéw dokonanego naruszenia prawa do firmy powoda poprzez zlecenie, w terminie 2 tygodni od
daty uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie, publikacji oswiadczenia o tresci podanej w zalaczniku nr 1
do pozwu, na lamach dziennika Rzeczpospolita. W punkcie 5. natomiast powodowa spotka wniosla o upowaznienie
powoda do wykonania na koszt pozwanego czynno$ci wymienionej w punkcie 4. petitum pozwu, na wypadek jej
niewykonania przez pozwanego. Nadto, powodowa spotka, powolujac sie na art. 296 ust. 1 PrWiPrzem. i art. 4310 k.c.
zglosila takze zadanie, polegajace na zobowiazaniu pozwanego do cofniecia wniosku o udzielanie prawa ochronnego
na znak stowno-graficzny ,(...)" oraz do cofniecia zgloszenia wspo6lnotowego tego znaku towarowego. Powod wniost
rowniez o zasadzenie od pozwanego na swoja rzecz kosztéw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug
norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powdd podal zwlaszcza, ze na podstawie jego zgloszenia Urzad Patentowy RP wydal w dniu
30 pazdziernika 2008 r. decyzje o rejestracji znaku stowno-graficznego ,,(...) (...)". Nadto powdd wskazal przy tym,
ze pozwany od 2010 r. uzywa nazwy restauracji ludzaco podobnej do nazwy restauracji powoda, a ich specjalizacja
kulinarna jest niemal identyczna (obydwie restauracje oferuja gléwnie kuchnie wloska), co skutkuje pomyltkami
klientow. W dalszej czeSci uzasadnienia powdd podkreslil, iz dnia 7 kwietnia 2011 roku, wezwal pozwanego do
zaniechania naruszen jego praw do znaku towarowego oraz do firmy, a takze do zaptaty odszkodowania. W pi$mie z
dnia 22 kwietnia 2011 roku, pozwany odmoéwil jednak spelienia zadan przedstawionych w w/w wezwaniu.

W odpowiedzi na pozew pozwany wnidst o oddalenie powodztwa w catoSci i o zasadzenie od powoda na rzecz
pozwanego kosztéw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego. Pozwany w pierwszej kolejnoéci podniost
zarzut braku bezprawnosci swoich dzialan, w tym uzywania domeny internetowej www.(...).pl - z uwagi na
ogolnoinformacyjny charakter zwrotu ,(...)" w firmie powoda i znaku slowno-graficznego ,,(...) (...)", a takze brak
charakteru dystynktywnego i odrozniajgcego tego zwrotu. Pozwany podniost takze, ze jego dzialania polegajace na
zgloszeniu krajowego znaku towarowego stowno-graficznego ,,(...)” i zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego nie
jest bezprawne. Nadto pozwany wskazal na wcze$niejsza rejestracje znaku stownego ,,(...)" przez podmiot trzeci oraz
zarzucil brak wystepowania konfuzji w zwiazku z r6znym zakresem terytorialnym dzialalnos$ci stron, a takze wskazal
na zasadnicza odmienno$¢ oznaczen uzywanych przez powoda i pozwanego, brak znajomosci i rozpoznawalnoéci
firmy powoda wérod odbiorcow i ograniczenie jej dzialalnosSci do firmy w W.. Nadto pozwany sformulowal zarzut

braku podstaw do uwzglednienia w $wietle art. 43'° k.c. zadania publikacji oéwiadczenia oraz wskazal na brak
jakichkolwiek podstaw do cofniecia wniosku o udzielanie prawa ochronnego na znak towarowy oraz cofniecia
zgloszenia wspoblnotowego znaku towarowego ,,(...)". Ponadto w zwigzku z zgdaniem pienieznym pozwany podniost
zarzut braku zawinienia, braku podstaw do naliczania oplaty licencyjnej w rozumieniu art. 296 ust. 1 pkt 2 PrwiPrzem
i naduzycia praw podmiotowych.

W replice na odpowiedz na pozew powod, powolal sie takze na przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji - t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.



Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt VI GC 128/11 Sad Okregowy w Toruniu oddalil powddztwo
oraz zasadzit od powoda na rzecz pozwanego kwote 8.117 zl tytulem kosztow postepowania.

Podstawe tego rozstrzygniecia stanowily nastepujace ustalenia faktyczne i rozwazania prawne Sadu I instancji:

Sad Okregowy w Toruniu ustalil w pierwszej kolejnosci, ze pow6d prowadzi restauracje (...) w W. przy ul (...). W
dniu 31 lipca 2007 r. dokonal zgloszenia w Urzedzie Patentowym RP znaku slowno-graficznego ,,(...) (...)". Decyzja o
rejestracji zostala wydana w dniu 30 pazdziernika 2008 r.

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

Pozwana spoétka powstala w 2006 r. i jej przedmiotem jest prowadzenie restauracji i placowek gastronomicznych.
Pierwsza restauracje (pierogarnie) pozwany utworzyl w 2007 r. W tym samym roku powstal pomysl otwarcia
spaghetterii. W 2009 r. 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 2007 r. pozwany powierzyt P. W. wykonanie dziela w postaci logotypu
nowej restauracji w T.. Z zaproponowanych nazw restauracji pozwany wybral nazwe ,,(...)" i zlecila stworzenie projektu
graficznego logo (...).

Restauracja pozwanego przy (...) (...) 10 w T. zostala otwarta w dniu 9 czerwca 2010 r. i od tego dnia jest dostepna
dla klientéw. Jest ona prowadzona od poczatku pod szyldem slowno-graficznym (...), majacym postaé prostokata, w
ktérym na pomaranczowym tle przedstawiono linie przypominajaca nitke makaronu spaghetti w kolorze czarnym,
ukladajacg 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 2009 r. zostala utworzona domena internetowa (...).pl, ktérej abonentem jest pozwana spotka.

W dniu 23 marca 2010 r. pozwany zglosil w Urzedzie Patentowym RP znak stowno-graficzny ,,(...)" natomiast w dniu
24 sierpnia 2010 r. zostal on zgloszony jako wspodlnotowy znak towarowy stowno-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 rezerwuja 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 Harmonizacji Rynku Wewnetrznego z dnia 27 stycznia 2012 r. wniosek o rejestracje wspolnotowego
znaku towarowego zgloszonego przez pozwanego na skutek sprzeciwu powoda zostal odrzucony. Pozwany wnibst
apelacje od powyzszej decyzji.

Stan faktyczny w sprawie zostal oparty przez Sad Okregowy w Toruniu, na podstawie dokumentéw przedstawionych
przez strony oraz zeznan zawnioskowanych przez nich swiadkow, tj. J. J. (2), M. S. i L. K. oraz stron (za powoda J.
J. (1) i za pozwanego M. P.). Dokumenty oraz zeznania Swiadkéw nie nasuwaly watpliwosci co do ich prawdziwosci.
Zdaniem Sadu Okregowego w Toruniu 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 www.groupon.pl, ktéra w zatozeniu ma zwiekszy¢ ilos¢ klientéw, takze dokonujgcych zamowien
droga mailowa.

Zdaniem Sgdu Okregowego nie ulega watpliwoSci, ze uzywanie znaku towarowego zawierajacego firme narusza
prawa przedsiebiorcy, ktory weze$niej uzywal firmy tudzaco podobnej na podstawie przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 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 czerwca 2000 r. - t.j. Dz.U. 2003 r., nr 119,
poz.1117 ze zm. (dalej powolywana jako p.w.p.). Zdaniem Sadu Okregowego mozna mie¢ natomiast uzasadnione
watpliwosci, czy art. 4310 k.c. stanowi samodzielna 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. 4310 k..c, to tylko
z uwzglednieniem pozostalych przepiséw prawa firmowego zawartych w k.c.

Wskazujac na powyzsze Sad Okregowy podkredlil, ze przepisy prawa firmowego wymagaja, aby firma ,,odr6znila
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 poszczegélnych elementéw, np. rdzenia firmy do czeéci znaku
towarowego. Dla uznania, ze znak towarowy dostatecznie sie odréznia od firmy innego przedsiebiorcy, potrzeba,
zeby ro6znica 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 www.(...).pl prezentowana jest restauracja w T. i
akcentowany jest znak stowno graficzny (...) z rysunkiem lyzki i widelca w kolorze czarno pomaranczowym z wyrazna
informacja, ze chodzi o restauracje w T.. R6znice w laczniku ,i" oraz ,&", a zwlaszcza sposob prezentowania znaku
towarowego pozwanego odréznia go od firmy powodowej spolki, eliminujac konfuzje wéréd potencjalnych klientow.
Ponadto istotne znaczenie ma odrdznianie 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 wprowadzaé w blad klientéw ustug (produktéw) wytwarzanych przez oba podmioty. Sad Okregowy w Toruniu
wskazal przy tym, ze w piémiennictwie podkresla sie, ze prawna ochrona firmy odwoluje sie do pojecia rynku,
na ktérym wystepuja przedsiebiorcy prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza oraz klienci, czyli nabywcey i potencjalni
nabywcy ich ushlug i towaréw. To wlasnie oni powinni méc odréznié oznaczenia obu podmiotéw funkcjonujacych
na rynku (por. J. Szwaja, Zasady prawa firmowego, Prawo Spétek 2004, nr 5, s.16). Jezeli przedsiebiorca dziala
tylko w skali lokalnej, a tak sie dzieje w warunkach niniejszej sprawy, nie szkodzi jego interesom, ze poza jego
rynkiem, na ktérym rzeczywidcie funkcjonuje istnieje przedsiebiorca, ktéry uzywa znaku towarowego podobnego
do jego firmy. Sad Okregowy w Toruniu podal przy tym, ze takie stanowisko wynika z uzasadnienia wyroku Sadu
Najwyzszego z dnia 28.10.1998 r. w ktérym stwierdzil, ze naruszenie nazwy osoby prawnej nastepuje wtedy, gdy jej
uzywanie przez podmiot nieuprawiony prowadzi do niebezpieczenistwa konfuzji, tj. wprowadzenia zbiorowosci, do
ktorej jest adresowana dzialalno$é podmiotu uprawnionego w blad co do jego identycznosci lub zwigzku z podmiotem
uprawionym (sygn. II CKN 25/98, OSNC 1999, nr 4, poz.80).

Wskazujac na powyzsze Sad Okregowy w Toruniu skonstatowal, ze restauracja powoda i pozwanego znajdujg sie w
réznych miastach i rézna jest ich klientele. 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 niniejszej sprawy
nie ma podstaw do przyjecia, ze klienci zostang wprowadzeni w blad. Nie stwierdzono takze, ze pozwany w jakikolwiek
sposob wykorzystuje renome powoda. Powodowi nie przystuguje zatem ochrona prawna na podstawie art. 43 k.c.

Przechodzac 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 Toruniu, wyrazil przekonanie, ze bierze sie pod uwage znak jedynie w takiej postaci
w jakiej zostal zarejestrowany. Przedmiotem ochrony moze byé bowiem tylko znak towarowy jako calo$é, a nie
cze$é 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 podobiefistwa oznaczen, nalezy wiec bra¢ pod uwage poréwnywalne oznaczenia w calosci. Istotne jest rowniez
calo$ciowe wrazenie wywierane w wyniku lacznego badania oznaczen, ich podobienstwa wizualnego, fonetycznego i
koncepcyjnego, z uwzglednieniem elementéw odrézniajacych i dominujacych. Wymagana jest wszechstronna ocena
wszystkich istotnych okoliczno$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 stlowno-graficzny ,(...) (...)" w postaci uzywanej na szyldzie, czy
(...).pl. Nadto Sad Okregowy wskazal, ze w warstwie graficznej (koloréw, uzytej kompozycji) znaki, jakimi postuguja
sie strony s3a zupeklie inne. Co wiecej, Sad Okregowy w Toruniu powolal sie na teze wyroku Sadu Apelacyjnego w
Warszawie, zgodnie, z treScia, ktorej - w przypadku znakéw stowno-graficznych zawierajacych element zbiezny w
postaci identycznego stlowa, elementy graficzne w znaku sa istotne (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 19.2.2008
r., sygn. I ACa 209/06, LEX nr 516551; wyrok SN z dnia 22.2.2007 r., 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 22.2.2007 r., sygn. III CSK 300/06,
PiP 2010, nr 2, s.124 in.).

W dalszej czeSci uzasadnienia, Sagd Okregowy w Toruniu podal, ze w przypadku ustug oferowanych przez strony,
konsument ma mozliwo$¢ zapoznania sie z ich oferta w restauracjach, ktére znajduja sie w réznych czeéciach Polski,
maja zrealizowang zupelnie odmienng koncepcje wystroju oraz inne menu. Ich oferte mozna znalez¢ takze na stronach
internetowych, ale prezentacja witryny od razu wskazuje o jaka, tj. gdzie polozona restauracje chodzi. Odosobnione
przypadki blednej rezerwacji stolika w restauracji (...) zamiast (...) - na co wskazuje powod, wynikaja zdaniem
Sadu z niedokladno$ci klientéw, co moze byé¢ tez thumaczone nieuwagag, 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 konfuzji o jakiej méwi 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 Toruniu skonstatowal, ze niezaleznie wiec od braku podobienstwa z uwagi na
aktualny zakres dzialania obu podmiotéw (rynku), nie ma ryzyka konfuzji.

W kontekécie ochrony praw do domeny internetowej www.(...).pl, Sad Okregowy w Toruniu 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 Toruniu podal, ze w hipotezie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. chodzi wylgcznie
o ryzyko wprowadzenia klientow w blad. Z zakresu przedmiotowego u.z.n.k. oraz celu tej ustawy i typizacji czynéow
nieuczciwej konkurencji wynika, ze ochrona zacie$nia sie do wypadkéw oznaczenia w podobny sposdéb towaréw lub
ushug przez konkurentéw, tj. podmioty zabiegajace o te sama klientele. Sad wskazal przy tym, ze wprawdzie strony
(przedsiebiorcy) dzialaja w tej samej branzy, ale z uwagi na ograniczony zakres terytorialny ich dzialalno$ci, 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. sa 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 ustlug 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 okolicznoéciach niniejsze;j
sprawy - roszczenia o charakterze niepienieznym sa nieuzasadnione. W konsekwencji, w ocenie Sadu Okregowego,
nieusprawiedliwione bylo takze roszczenia o zaplate i dlatego Sad pominat wniosku dowodowe powoda w tej kwestii
na podstawie art. 217 § 2 k.p.c.

Majac na uwadze powyzsze rozwazania, Sad Okregowy w Toruniu, w oparciu o wszystkie zanalizowane i wskazane
podstawy prawne - powddztwo oddalil, jako tych podstaw pozbawione. O kosztach procesu, Sad orzekl na podstawie
art. 98 k.p.c, zasadzajac od powoda na rzecz pozwanego koszty zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych
- § 10 ust 1 pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28.9.2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcow
prawnych - Dz.U. nr 163, poz. 1349 ze zm.) w zakresie roszczen niepienieznych (840 z1) i § 6 pkt 6 w/w rozporzadzenia
w zakresie roszczen pienieznych (3.600 zl).

Apelacje od powyzszego wyroku Sadu Okregowego w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. wydanego w sprawie o sygn.
akt VI GC 128/11 wywiodla strona powodowa, zaskarzajac ten wyrok w caloSci oraz formulujac nastepujace zarzuty:

- naruszenie prawa materialnego przez bledna wykladnie, a nastepnie niezastosowanie przepisu art. 296 ust. 1 ustawy

z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo wlasno$ci przemyslowej, art. 43 '© Kodeksu cywilnego oraz art. 10 w zw. z art.
31 art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji przyjecie, ze
uzywanie przez pozwanego nazwy restauracji ,(...)” nie narusza prawa powoda do znaku towarowego (...) (...)” oraz
firmy sp6iki, za$ roszczenia zgloszone w pozwie nie zaslugujg na uwzglednienie.

Wskazujac na powyzsze zarzuty, powdd wniost o zmiane zaskarzonego wyroku i orzeczenie zgodnie z zadaniem pozwu,
a ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Nadto powdd wnidst o zasadzenie od pozwanego kosztéw procesu poniesionych w obu instancjach wedlug norm
przepisanych. W uzasadnieniu apelacji — powdd w sposéb szczegbdlowy odniodst sie do wskazanych wyzej zarzutdw,
obszernie argumentujgc swoje stanowisko w sprawie.

Pozwana spotka w odpowiedzi na apelacje powoda, wniosla o jej oddalenie w caloéci oraz o zasadzenie na rzecz
pozwanego od powoda kosztéw postepowania apelacyjnego, w tym kosztow zastepstwa procesowego, wedlug
rachunku, ktéry zostanie przedlozony na rozprawie , a w przypadku jego nieprzedlozenia wedlug norm przepisanych.
W uzasadnieniu odpowiedzi na apelacje, pozwana spotka w sposob obszerny odniosla sie do zarzutéw sformulowanych
przez powoda, wskazujac przy tym, ze apelacja jest bezzasadna.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja wniesiona przez powoda zaslugiwala na cze$ciowe uwzglednienie, albowiem podniesione w niej zarzuty byly
co do zasady trafne.

W pierwszej kolejnosci wskazaé nalezy, ze Sad Apelacyjny podziela stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w
uchwale 7 Sedziéw Sadu Najwyzszego z dnia 31 stycznia 2008 roku, sygn. akt III CZP 49/07 (OSNC 2008/6/55),
stosownie, do ktérego: ,,Sad II instancji rozpoznajacy sprawe na skutek wniesionego Srodka odwolawczego, nie jest
zwigzany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczacymi prawa materialnego. Wiaza go natomiast zarzuty dotyczace
naruszenia prawa procesowego”. Nadto warto jeszcze przypomnieé, ze Sad II instancji ma nie tylko uprawnienie,
ale wrecz obowiazek rozwazenia na nowo calego zebranego w sprawie materialtu dowodowego oraz dokonania
jego wlasnej, samodzielnej i swobodnej oceny, w tym oceny zgromadzonych dowodéw (por. postanowienie Sadu
Najwyzszego z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie II CKN 704/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 214). Z powyzszego wynika
zatem, ze sad odwolawczy rozpoznajacy sprawe w II instancji — nie ogranicza sie jedynie do kontroli sadu I instancji,
lecz bada ponownie cala sprawe. Rozwazajac zatem wyniki postepowania sadu I instancji — sad odwotawczy wladny
jest ocenit je samodzielnie.

Przechodzgc do rozwazan czynionych na tle rozpoznawanej tu sprawy w pierwszej kolejnoSci nalezy stwierdzi¢, ze Sad
Okregowy w Toruniu rozpoznajacy niniejsza sprawe w pierwszej instancji - poczynit prawidlowe ustalenia faktyczne



z rozwazeniem caloksztaltu materialu dowodowego, bez przekroczenia granic swobodnej oceny dowodow, o ktorej
mowa w treSci art. 233 § 1k.p.c. Wobec tego Sad Apelacyjny w Gdansku — w caloSci podzielit poczynione ustalenia Sadu
I instancji i przyjatl je za wlasne. Nie bylo wobec tego potrzeby ponownego ich tu przytaczania. Ustalenia faktyczne
poczynione przez Sad Okregowy w Toruniu nie byly przy tym kwestionowane przez powoda w apelacji. W istocie w
uzasadnieniu apelacji wniesionej przez powoda kwestionowana byla bledna ocena przez Sad Okregowy w Toruniu
przestanek naruszenia znaku towarowego, ktore sa okres§lone w treSci art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego trafny jest zarzut powoda naruszenia przez Sad I instancji przepisu art. 296 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo wlasno$ci przemyslowej poprzez jego bledna wykladnie, a nastepnie
niezastosowanie i w konsekwencji przyjecie, ze uzywanie przez pozwanego nazwy restauracji ,,(...)” nie narusza prawa
powoda do znaku towarowego ,,(...)”. Zgodnie z treScig tego przepisu osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy
zostalo naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadac od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzySci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: 1) na zasadach ogdblnych albo 2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysoko$ci odpowiadajacej
oplacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. W zwigzku z powyzszym pomocne
bedzie tu takze wskazanie na art. 120 ust. 1 ustawy p.w.p., w ktérym wyjaéniono, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem
»znaku towarowego”, tj., ze: ,znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposob
graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odrbznienia towar6w jednego przedsiebiorstwa od towar6w innego
przedsiebiorstwa”. Znak towarowy rozumiany jest zatem jako dobro o charakterze niematerialnym, ogarniajace
wyobrazenia odbiorcow o towarze pochodzacym od okre$lonego przedsiebiorstwa, czyli jest to zwigzek towaru i jego
oznaczenia (tak P. Kostanski (red), Prawo wlasno$ci przemystowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010,
S. 635). Warto tu réwniez zaznaczy¢, ze z istoty znaku towarowego wynika, ze zdolno$¢ odrézniajaca jest jego
podstawowa cecha, nierozerwalnie z nim zwigzang. Artykuly 120 i 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowia o tzw. abstrakcyjnej
zdolno$ci odrézniajacej jakichkolwiek towaréw w obrocie, natomiast art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2
p-w.p. reguluje konkretng zdolno$¢ odrézniajacg — zdolno$é rozroézniania towaréw danego rodzaju w obrocie (por. R.
Skubisz, Glosa do wyroku NSA z 23.11.2004 r., GSK 864/04, OSP 2005, Nr 9, s. 474 i n., W. Wlodarczyk, Zdolnos¢,
Lublin 2001, s. 66).

W rozpoznawanej tu sprawie Sad Okregowy w Toruniu prawidlowo zwazyl, ze element stowny skladajacy sie z
zestawienia stow ,,(...)” ma zdolno$¢ odrézniajacg. Zdaniem Sadu Apelacyjnego w Gdansku polgczenie tych dwoch
wyzej wskazanych stow, j. ,,(...)" i ,(...)” z pewno$cia nie weszlo do jezyka potocznego i nie jest zwyczajowo uzywane
w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129 ust. 2 p.w.p.). W ocenie Sadu Apelacyjnego w Gdansku
brak tez bylo podstaw do uznania, ze zwrot ,,(...)” ma ogélnoinformacyjny 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.

Sad Apelacyjny w Gdansku podziela stanowisko Sadu Najwyzszego przyjete w wyroku z dnia 9 stycznia 2008 roku, I1
CSK 363/07. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sad Najwyzszy wskazal, ze: ,(...) orzecznictwo Sadu Najwyzszego zgodne
jest odnosnie do tego, ze o podobienistwie oznaczen decyduja ich elementy zbiezne, a nie roznice. Istotne znaczenie
ma tez jednorodzajowo$¢ towardw, ktore, wrecz wzmaga ryzyko pomylki podobnych znakéw, a im wieksze jest
podobienstwo towardw, tym surowiej nalezy ocenia¢ wymagania co do koniecznych cech odrézniajacych konkurujace
znaki (...) dla oceny zdolno$ci odrdzniajacej nalezy bra¢ pod uwage (...) wszystkie elementy oznaczenia lacznie,
w tym nie tylko forme i ksztalt, ale takze kolorystyke, rozmieszczenie elementéw graficznych, uwzgledniajac ich
podobienstwa raczej niz réznice (...)”. Warto w tym miejscu przywola¢ takze wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z
dnia 20 sierpnia 2010 roku, I ACa 486/10 (Orzecznictwo Sadu Apelacyjnego w Lodzi rok 2010, Nr 3, poz. 25, str.
23) albowiem Sad Apelacyjny rozpoznajacy niniejsza sprawe w caloSci podziela zaprezentowane tam stanowisko,
tj. dotyczace kryteridw oceny podobienstw znakow towarowych. Teza wskazanego wyroku, brzmi nastepujaco: ,Dla
oceny, czy znaki s3 podobne w stopniu grozacym pomylka, istotne znaczenie ma towar, dla ktérego sa uzywane.
Im wieksze podobienstwo miedzy towarami, tym surowsze powinny by¢ wymagania, co do koniecznych cech



odroézniajacych konkurujace znaki. Jednorodzajowosé towaréw zwieksza ryzyko pomylki podobnych znakéw. W
sytuacji, gdy dla towarow takiego samego rodzaju uzywane sa podobne oznaczenia, ryzyko przypisania im wspolnego
pochodzenia jest znaczne. Nie eliminuje go nawet zamieszczenie na towarach dodatkowych wskazéwek, na przyklad
firmy lub oznaczen przedsiebiorstwa. Moze to bowiem w odczuciu klienteli wskazywac jedynie na istnienie miedzy
przedsiebiorstwami zwigzkéw prawnych, gospodarczych lub organizacyjnych”.

Do dyrektyw dotyczacych oceny podobienstwa naleza: konieczno$¢ poréwnania znakow "jako takich", to znaczy
znaku chronionego w postaci zarejestrowanej i znaku uzywanego przez nieuprawnionego, regula, ze o podobienstwie
decyduja elementy zbiezne a nie rdéznice, dokonywanie oceny podobienstwa znakoéw na plaszczyZnie stluchowej,
wizualnej i znaczeniowej oraz zalecenie poréwnywania znakow z uwzglednieniem warunkéw, w ktérych oznakowane
towary nabywa kupujacy (por. U. Rominska (red.): w "Prawo wlasno$ci przemyslowej" Warszawa 2005, s. 267-268).
W doktrynie uznaje sie, iz badajac podobienstwo oznaczen nalezy uwzgledni¢ ogdlne wrazenia, jakie poréwnywane
oznaczenia wywieraja na odbiorce, dla ktorego decydujace znaczenie majq zbiorcze elementy porownywanych znakow
(a wiec analiza ma charakter syntetyczny a nie analityczny). Podobienstwo znakéw ocenia sie wedtug cech wspolnych,
a nie wedlug wystepujacych w nich réznic. Wymaga tu podkreslenia, ze roznice nie wykluczaja podobienstwa znakow.
Gdy réznice sa dominujace - ryzyko pomylki jest malo prawdopodobne, a zatem podobienstwo w rozumieniu ustawy
nie zachodzi. Gdy dominuja cechy wspdlne, to cho¢ réznice istnieja, kupujacy moze byé¢ wprowadzony w blad, a zatem
mozna méwi¢ o podobienstwie uzasadniajacym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego" (U.
Prominska (red.): Prawo wlasnoSci przemystowej, Warszawa 2005, s. 268).

Nalezy zaznaczy¢, ze poréwnujac roznice i cechy wspolne nie dokonuje sie ich bilansu ilo§ciowego lecz tego, czy dotycza
elementow istotnych czy innych. Z uwagi na syntetyczny charakter oceny, sad patrzac oczami modelowego klienta
nie dokonuje szczeg6lowej analizy znakoéw towarowych, lecz bierze pod uwage pierwsze, ogblne wrazenie, jakie caloéc
wywoluje u potencjalnego odbiorcy towaru lub ustugi.

Uzywanie znaku podobnego dla takich samych towaréw lub znaku identycznego dla towaréw podobnych do
towar6ow uprawnionego stanowi naruszenie, juz wowczas, jezeli wywoluje niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad.
Ryzyko wprowadzenia w blad, ktoére stanowi przestanke stwierdzenia naruszenia w tej postaci, w orzecznictwie
ETS interpretowane jest jako sytuacja ,gdy odbiorcy moga sadzi¢, ze towary i uslugi pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw ekonomicznie ze sobg powigzanych”. O niebezpieczenstwie wprowadzenia w
blad mozna méwié wowcezas, gdy u przecietnego odbiorcy moze powstaé¢ pomytka co do Zrédta pochodzenia towarow
lub ustug” (tak P. Kostanski (red), Prawo wlasnoSci przemystowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s.
1202).

Analiza powyzszych rozwazan i ich przeniesienie na grunt stanu faktycznego niniejszej sprawy przemawialo za
uznaniem, ze nazwa P. &. B. 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 - jak juz weze$niej
wskazano - ukierunkowanej na analizowanie podobienstwa znakéw wedlug ich cech wspdlnych, skupil sie w zasadzie
na wskazaniu i uwypukleniu elementéw rozniacych poréwnywane znaki oraz nie uwzglednil pozostalych kryteriow
oceny podobienstwa znakéw towarowych w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sad Okregowy w Toruniu,
w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia wskazal bowiem, ze ,w warstwie graficznej (koloréw, uzytej kompozycji)
znaki, jakimi postuguja sie strony sa zupelnie inne (k. 593 akt). Podal tez, ze ,w znaku stowno-graficznym, oprocz
uzytych w znaku towarowym sléw, rownie charakterystyczna jest jednak warstwa graficzna znakéw, ktora jest skrajnie
rozna” (k. 593 akt). Sad Okregowy w zasadzie nie odnidst sie do podobienstw, ktore zachodza pomiedzy znakiem
towarowym zarejestrowanym przez powoda, a tym, ktérym postuguje sie pozwany.

Do stwierdzenia takiego podobienstwa oznaczen wystarczyta w tym przypadku juz ich identyczno$¢ w plaszczyznie
fonetycznej, shuchowej jak i znaczeniowej kontaminacji ,,(...)”, ktéra przyciaga uwage klientéw. Przecietny dorosly
czlowiek nie ma pamieci ejdetycznej. Modelowy klient ustug gastronomicznych nie ma tez jednocze$nie przed oczami
obu podobnych znakéw towarowych, a wiec koncentruje sie na wsp6lnym elemencie silnie wyr6zniajacym dang



ushluge. Nalezy tez podkresli¢, ze we wspodlczesnej polszcezyznie nie zachodzi réznica miedzy ,i” a ,&” czy nawet ,and”.
Wplyw jezyka angielskiego jest tak silny, ze spojniki te uzywane sa czesto zamiennie. Dlatego tez pomimo tego, ze
w plaszezyznie graficznej, tj. w warstwie koloréw i kompozycji - takie podobienstwo juz nie wystepuje, to réznica ta
nie eliminuje ich dominujacego podobienstwa, ktére w ocenie Sadu Apelacyjnego powoduje ryzyko konfuzji. Uzyta
w tych znakach identyczna zbitka slowna stanowi istotny i wyrézniajacy element znaku jako calo$ci, a to z uwagi
na fakt, ze przecietny -klient w pierwszym rzedzie wlasnie na nig zwréci uwage. Nadto zdaniem Sadu II instancji -
nawet gdyby uznaé — jak to podnosil pozwany, ze: zwrot ,,(...)" jest powszechna nazwa zwyczajowa dla makaronéow
— to zdaje sie on pomija¢ fakt, ze znak towarowy powoda obejmuje dwa stowa — lacznie (a nie jedynie oznaczenie:
»(...)"), ktore to lacznie wystepujgce stowa niewatpliwie majg zdolno$¢ odrézniajaca. Pamietaé przy tym nalezalo, na
o juz wyzej zwroécono uwage, ze: ,(...) gdy dominuja cechy wspolne, to choé¢ rdznice istnieja, kupujacy moze byé
wprowadzony w blad (...). W ocenie Sadu Apelacyjnego, podobienistwo pomiedzy tymi znakami, z pewno$cia zachodzi
w tym przypadku na plaszczyZnie fonetycznej, shuchowej i znaczeniowej (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z
dnia 28 pazdziernika 2008 roku, I ACa 500/2008, LexPolonica nr 1961875).

Fakt, ktory ustalil Sad Okregowy w Toruniu, tj. m.in., Ze wystrdj obu restauracji jest r6zny — nie ma wiec juz takiego
znaczenia dla oceny podobiefistwa obu znakéw. Obie restauracje nie sa na tyle znanymi podmiotami na rynku, aby
klienci kojarzyli ich wystroj, tak jak ma to miejsce w przypadku duzych sieci gastronomicznych. Dlatego w niniejszej
sprawie dla modelowego klienta najistotniejszym wyrédznikiem bedzie zbiezny, szybko przyswajalny element stlowny.

Dla oceny, czy istnieje ryzyko wprowadzenia w blad przecietnego odbiorcy nie ma tez zadnego znaczenia okolicznos¢,
ze obie restauracje dzialaja w innych miastach. Decydujace znaczenie ma dominujacy element zbiezny ,(...)", ktory
moze wywolywaé przekonanie, Ze sg to restauracje ze sobg co najmniej ekonomicznie powiazane, choé¢ dzialajace
w roznych miastach, gdyz w przeciwnym wypadku nie uzywalyby zbieznej i wyrdzniajacej nazwy ,(...)”. Przecietny
konsument ustug gastronomicznych zdaje sobie bowiem sprawe z tego, ze wspolcze$nie na rynku wystepuje tendencja
do zakladania sieci lokali dzialajacych w réznych miastach, a pomimo to pozostajacych ze soba w $cistych zwigzkach
ekonomicznych a niekiedy takze i wlasno§ciowych.

Nadmieni¢ jeszcze nalezy, ze zgodnie z treScia art. 153 ust. 1 p.w.p.: ,przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa
sie prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w sposo6b zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej”. Niezasadne zatem byly konstatacje Sadu Okregowego w Toruniu, ze ,(...) z uwagi na
aktualny zakres dzialania obu podmiotéw (rynku) nie ma ryzyka konfuzji” (k. 594 akt).

Z tredci art. 164 p.w. wynika, ze prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ uniewaznione, w calo$ci lub w czesSci, na
wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona, ze nie zostaly spelmione ustawowe warunki
wymagane do uzyskania tego prawa. Prawa powoda do wylacznego uzywania znaku towarowego nie niweczy zatem
powolywany przez pozwanego fakt dokonania wezeéniejszych rejestracji znakow towarowych ,,(...)” (...)1i (...), dopoki
przystugujace mu prawo ochronne nie zostanie uniewaznione w oparciu o powolany wyzej przepis.

Stuszna jest natomiast konstatacja Sagdu Okregowego, ze uwazny konsument nie ma mozliwo$ci pomylenia restauracji
w W. z restauracjag w T.. Jednakze powyzsze nie uzasadnialo przyjecia przez Sad Okregowy w Toruniu, jakoby
nie zachodzilo w przedmiotowej sprawie ryzyko wprowadzenia klientéw w blad ze wzgledu na podobienstwo
znakoéw, ktére to powinno byé¢é dokonywane w odniesieniu do konkretnych oznaczen, a w konsekwencji ustalenia czy
zachodzi potencjalna, teoretyczna mozliwo$¢ zaistnienia takiego bledu. W ocenie Sadu Apelacyjnego taka mozliwoéé
niewatpliwie zachodzi, a to ze wzgledu na przedstawione juz wyzej podobienstwa obu znakdw. Z tego punktu widzenia
nie ma znaczenia, ze obie restauracje znajduja sie w roznych miastach.

Wobec powyzszego, zdaniem Sadu Apelacyjnego w Gdansku, powdd wykazal, ze przystuguje mu prawo ochronne na
znak towarowy oraz, ze nastapil fakt naruszenia tego prawa przez pozwanego, a wiec wkroczenie w przystugujacy mu
zakres wylacznosci, ktory obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie np. lokalny rynek.

W tym miejscu nalezy jeszcze zaznaczy¢, ze Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 4 marca 2009 roku (IV CSK 335/08, OSNC
20009, nr 3, poz. 85) uznajac za dopuszczalne kumulatywne stosowanie przepisow prawa wlasnosci przemystowej i



ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jezeli naruszenie prawa do znaku towarowego stanowi jednoczeénie
czyn nieuczciwej konkurencji, podkreslil, ze podstawowy przedmiot ochrony, a takze jego zakres istotnie sie réznia.
Natomiast zdaniem R. S. rejestracja znaku towarowego wylacza, w zakresie okreslonym przez artykut 296 ust. 2 pkt
1-3 p.w.p., ochrone na podstawie art. 10 i 3 ZNKU. Zdaniem tego autora, przepisy art. 296 ust. 2 p[kt 1-3 p.w.p. maja
bowiem charakter szczeg6lny w stosunku do art. 10 i 3 ZNKU (regulacji ogdlnej). W ocenie Sadu Apelacyjnego, ktéry
podziela w tym zakresie stanowisko Sadu Najwyzszego, w niniejszej sprawie w istocie doszlo do naruszenia przez
pozwanego przepisu art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
— Dz.U.2003.153.1503). Zgodnie bowiem z tym przepisem - czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towarow lub ushug albo jego brak, ktoére moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia (...). Pod pojeciem
oznaczenia nalezy rozumie¢ wszelkie oznaczenia indywidualizujace towar, tj. przede wszystkim znak towarowy lub
nazwe (firme) przedsiebiorstwa. Zasadnym jest przy tym wskazanie, ze dla zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczajace
jest stwierdzenie mozliwoéci (ryzyka) wprowadzenia w blad. Nie jest konieczne udowodnienie, ze wprowadzenie w
blad ma rzeczywiscie miejsce. Wprowadzenie w blad polega bowiem na wywolywaniu lub jedynie na samej mozliwoSci
wywolania wéréd przecietnych klientéw mylnego przekonania co do istotnych cech towaru lub uslugi. Z perspektywy
art. 10 u.z.n.k. nie ma zatem znaczenia, czy oznaczenie ma wplyw na decyzje klienta co do nabycia towaru lub ushugi;
istotne jest natomiast, czy klient moze zosta¢ wprowadzony w blad co do danej istotnej cechy towaru lub ushugi.
Sposobem wprowadzenia w blad moze by¢ natomiast np. - jak w przedmiotowej sprawie - uzycie oznaczen podobnych
do cudzego znaku towarowego czy nazwy przedsiebiorstwa. Przepis art. 1 ust. 2 w/w ustawy wskazuje, ze ustawa ta
reguluje zasady i tryb przeciwdzialania praktykom ograniczajacym konkurencje (...) jezeli te praktyki (...) wywoluja
lub moga wywolywaé skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Wobec powyzszego uznaé nalezalo, ze ochrona
udzielona na podstawie tejze ustawy nie doznaje ograniczen terytorialnych, np. obejmujgcych obszar jednego miasta.
Kwestia wystapienia ryzyka konfuzji ze wzgledu na podobienistwo obu znakéw i jednorodzajowos¢ oferowanych ustug
zostala juz wyzej omoéwiona i nie ma potrzeby jej powtarzania. Kierujac sie powyzszym nalezy wiec stwierdzié, ze
wystepuje potencjalne ryzyko wprowadzenia klientow w blad, tj. przecietny konsument moze bowiem pomyli¢ oba
lokale, albowiem oferowane przez obie spolki ushugi sa tego samego rodzaju, obie spolki dzialaja w tej samej branzy,
ich ustugi sa oznaczone w sposéb podobny, a fakt, ze zakres ich dzialalnoSci jest ograniczony nie ma decydujgcego
znaczenia. Wobec powyzszego Sad Apelacyjny uznal, ze takze na gruncie tejze ustawy, tj. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji — zadanie zawarte w pozwie w punkcie 11 2 - jest uzasadnione. Wypada tu bowiem zaznaczy¢, ze art. 18
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 241 ze zm.)
stanowi podstawe orzeczenia zakazujacego konkretnych, niedozwolonych dzialain konkurencyjnych, ktére zagrozilty
lub naruszyly interes innego przedsiebiorcy (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 pazdziernika 2002 r., III CKN
271/01).

W ocenie Sadu Apelacyjnego w Gdansku niezasadne jest stanowisko Sadu Okregowego w Toruniu, ze powodowi
nie przyshuguje legitymacja do dochodzenia jakichkolwiek roszczen zwigzanych z domena internetowa www.(...).pl z
uwagi na fakt, ze jej abonentem nie jest powdd, a osoba fizyczna. Na wstepie wyjaénic trzeba, ze domeny internetowe
sg adresami identyfikujacymi komputery podtaczone do sieci (por. M. Kondrat, Ochrona znakéw towarowych przed
naruszeniami w internecie, wyd. Oficyna Wolters Kluwer business). Zdaniem Sadu Apelacyjnego kwestia, kto w
istocie jest abonentem tejze domeny nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Naruszenie prawa do znaku towarowego
w internecie moze nastapi¢ w rozmaity sposob. Najliczniejsza grupe form naruszenia prawa ochronnego stanowig
te, zwigzane z poshuzeniem sie znakiem wlasnie w domenie internetowej, gdyz uzycie znaku w taki sposéb zwraca
uwage uzytkownikéw internetu na dana strone, sugerujac potencjalnym klientom, ze oferowane lub reklamowane
na stronie towary pochodza od kogo$ uprawnionego (por. J.R. Antoniuk, Ochrona znakéw towarowych w internecie,
wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 64). Warto tu rowniez wskaza¢, ze w przypadku naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy w internecie, usuniecie materialnych skutkdéw tego naruszenia w spornej mierze bedzie realizowane
w drodze samego roszczenia o zaniechanie (por. J.R. Antoniuk, Ochrona znakéw towarowych w internecie, wyd.
LexisNexis, Warszawa 2006, s. 226). Podzieli¢ nalezy zatem stanowisko wyrazone w wyroku Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 roku, I ACa 1334/08, opubl: Orzecznictwo Sadéw Apelacyjnych rok 2010, Nr 3,
poz. 8, str. 65, tj. ,1.Uzycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej moze stanowié¢ naruszenie takiego
znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa wlasno$ci przemystowej”. Prawo ochronne ze znaku towarowego



rozciaga sie na przestrzen zagospodarowang przez internet, tj. zgodnie z przepisem art. 153 ust. 1 ustawy - Prawo
wlasnoSci przemyslowej, zawierajacym istote prawa ochronnego na znak towarowy, ktéra wyraza sie w prawie do
wylgcznego uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej. Sad Apelacyjny w Warszawie w powolanym wyzej orzeczeniu stwierdzit przy tym, co w calo$ci aprobuje
Sad Apelacyjny w Gdansku, ze uprawnionemu ze znaku towarowego przyznana jest pewna sfera monopolu do
postugiwania sie nim we wszystkich formach prowadzonej dzialalno$ci, a przyznana mu w zwigzku z tym ochrona
prawna dotyczy wszelkich obszaréw prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, a wiec zatem takze i internetu. Nie budzi
zatem watpliwoSci, iz przepis art. 153 p.w.p oznacza, iz takze w internecie nie mozna narusza¢ praw ochronnych ze
znaku towarowego, a wiec np. wykorzystywac tych znakéw (lub ich czeSci) albo znakéw podobnych do oznaczania
przez inny podmiot swych domen internetowych, jezeli w swej dzialalno$ci gospodarczej zajmuje sie on sprzedaza tej
samej grupy produktéw w ramach dzialalno$ci handlowej. Roszczenie powoda wynika zatem nie tyle z faktu uzywania
okre$lonej domeny internetowej, co z faktu, ze pozwany wykorzystuje do swojej dzialalnoSci adres domenowy, w
ktorym znajduje sie znak podobny do znaku towarowego przystlugujacego powodowi, co uzasadnia fakt, ze w istocie
moze doj$¢ do wprowadzenia klientéw powoda w blad, tym bardziej, ze w swojej dzialalnosci powdd i pozwany zajmuja
sie sprzedazg tej samej grupy ushug.

Wobec powyzszego, Sad Apelacyjny w Gdansku, na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego, w
punkcie I.1. a) i b) zmienil zaskarzony wyrok Sadu Okregowego w Toruniu w punkcie I (pierwszym) w ten sposob,
ze: a) zobowiazal pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy P. &. B. dla restauracji mieszczacej sie w T. przy
(...) (...) 10 oraz b) zobowigzal pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy ,,(...)” w domenie internetowej www.(...)
pl. Rozstrzygniecie to bylo uzasadnione w §wietle przepisu art. 296 ust. 1 ustawy Prawo wlasnosci przemystowe;j,
stosownie, do tresci, ktérego: ,,Osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zadaé od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania (...).”. Pow6dztwo to w
tym zakresie stluzylo bowiem zaniechaniu naruszen przez pozwanego, tj. ich zaprzestania.

W konsekwencji zasadne bylo takze co do zasady roszczenie powoda o zaplate, stosownie do treéci art. 296
ust. 1 pkt. 2 ustawy p.w.p.: ,(...) Osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone (...) moze
zadaé od osoby, ktora naruszyla to prawo (...) w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej
szkody: 1) na zasadach ogoélnych albo 2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego”. Oba sposoby wynagrodzenia szkody znajduja
zastosowanie w przypadku naruszen zawinionych. Regulacje zawarta w przepisie art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p nalezy
traktowaé jako wprowadzajaca zobiektywizowany spos6b wynagrodzenia szkody, ktdéry stanowi ulatwienie dowodowe
dla poszkodowanego oraz modyfikacje zasady pelnego wynagrodzenia szkody. Dochodzacy roszczenia powinien
jednak w procesie przedstawi¢ dowody pozwalajace na przyjecie, ze szkoda w ogole powstata i Ze jest skutkiem dziatan
naruszyciela, ktore sa zawinione (por. P. Kostanski (red.), Prawo wlasnosci przemystowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck,
Warszawa 2010, s. 1195). Oczywistym jest przy tym, ze z zadaniem zaplaty — na podstawie wyzej przywolanego
artykulu mozna wystapic jedynie w przypadku, gdy sporne dzialanie moze by¢ zakwalifikowane jako naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy (por. P. Kostanski (red.), Prawo wlasno$ci przemystowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck,
Warszawa 2010, s. 1196).

W ocenie Sadu Apelacyjnego szkoda powodowej spotki polegala na utracie korzySci, ktére powinna uzyskaé od
pozwanego z tytutu oplat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego. Szkoda ta nie zostala udowodniona przez
powoda co do wysokoSci, jednakze zdaniem Sadu byla ona spowodowana zawinionym dzialaniem naruszyciela —
pozwanej spolki. Nie ulegalo bowiem watpliwosci, ze pismem z dnia 7 kwietnia 2011 roku, pozwany zostal wezwany
do zaniechania naruszen jego praw do znaku towarowego oraz do firmy, jednakze pismem z dnia 22 kwietnia
2011 roku pelnomocnik pozwanej spotki odmowil spelnienia zadan przedstawionych w w/w wezwaniu. Wobec tego
oraz biorac pod uwage wszystkie powyzsze rozwazania, przyja¢ nalezalo, ze z pewno$cia dzialanie pozwanej spo6tki
bylo zawinione. Uzywala ona bowiem znaku podobnego do tego, ktérym postugiwal sie powdd, majac tego pelng
Swiadomos¢, skoro zapoznala sie z treScia wezwania do zaprzestania takiego dzialania. W ocenie Sadu Apelacyjnego



w okoliczno$ciach niniejszej sprawy przyja¢ jednak nalezalo, ze w istocie zawinione dzialanie naruszajace prawo
ochronne powodowej spolki - udzielone na znak towarowy, trwalo krocej niz okres, na ktory powolywat sie w pozwie
powdd, formulujac roszczenie zaplaty w kwocie 60 000 zlotych. Wezwanie do zaprzestania naruszen wystosowane
zostato do pozwanego dopiero w dniu 7 kwietnia 2011 roku i dopiero od daty dostarczenia tego wezwania pozwany miat
juz $wiadomo$é swojego dzialania, ktore zawieralo cechy naruszenia znaku towarowego powoda. Okres poprzedzajacy
wskazane wyzej wezwanie pozwanego do zaniechania nie powinien by¢ uwzgledniony przy obliczeniu stosownej kwoty
tytulem naprawienia wyrzadzonej szkody. Zdaniem Sadu Apelacyjnego uzasadnione bylo zatem zadanie kwoty 10
000 zlotych, a to wlasnie proporcjonalnie do czasu zawinionego dzialania pozwanej spolki, ktéry byl krotszy niz
ten, na ktoéry powolywal sie powdd. Ustalajac wysoko$é naleznego powodowi odszkodowania nie spos6b pomingé
lokalnego charakteru prowadzonej jego dzialalno$ci, ktéra nie ma co prawna wplywu na przystugujaca mu ochrone
z tytulu posiadanego znaku towarowego, nie moze by¢ jednak pominieta przy ocenie wysokosci poniesionej przez
niego szkody. Nie ulega watpliwoéci, ze oplaty przystugujace powodowi ksztaltuja sie na duzo nizszym poziomie,
niz w przypadku znanych sieci o zasiegu ogoélnokrajowym. Nadto pozwany wykorzystywal jedynie nazwe powoda,
nie korzystal natomiast z pozostalych elementéw skladajacych sie na franczyze. Przy ustalaniu powyzszej kwoty Sad
Apelacyjny w Gdansku wykorzystal uprawnienie wynikajace z treSci art. 322 k.p.c., uznajac, ze zasadzona kwota bedzie
odpowiednia. Powod bowiem nie udowodnil, ze jego szkoda wynosila 60 000 zlotych.

Wobec powyzszego Sad Apelacyjny w Gdansku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienil zaskarzony wyrok w punkcie I.
1. ¢ - zmienil zaskarzony wyrok w punkcie I (pierwszym) w ten sposob, ze: ¢) zasadzil od pozwanego na rzecz powoda
kwote 10 000 zlotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 wrze$nia 2011 roku (czyli dania wniesienia pozwu) do
dnia zaplaty. Sad Apelacyjny w pozostalej cze$ci powddztwo oddalil.

W pozostalym zakresie apelacja nie zastuguje na uwzglednienie.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego w Gdansku, w okolicznoéciach faktycznych niniejszej sprawy nie bylo uzasadnione

zadanie przez powoda — na podstawie art. 43'° k.c. - zobowigzania pozwanego do usuniecia skutkéw dokonanego
naruszenia prawa do firmy powoda przez zlecenie, w terminie 2 tygodni od daty uprawomocnienia sie wyroku w
niniejszej sprawie, publikacji stosownego oswiadczenia — na lamach dziennika Rzeczpospolita.

Wyjasni¢ w tym miejscu nalezy, ze Sad Apelacyjny uznal, ze dzialanie pozwanego polegajace na uzywaniu nazwy
(...) dla restauracji mieszczacej sie w T. przy (...) (...) 10 w istocie narusza prawo do firmy spoiki (...) sp. z o.o.
Ochrona firmy zostala ujeta szeroko, nie obejmuje wiec wylacznie ochrony przed ryzykiem pomytki co do tozsamosci
przedsiebiorcow. Sad Apelacyjny podziela stanowisko, ze ,ochrona firmy jako dobra osobistego jest [...] szersza niz
ochrona podyktowana potrzeba bronienia sie przed konkurencja” (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 22 pazdziernika
1991 r., I ACr 400/90, Wokanda 1992, nr 1, s. 27). Naruszenie najczeSciej polega na podszyciu sie pod cudza firme
w celu skorzystania z jej renomy (M. Pazdan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa

2004, s. 150). Trzeba jednak podkresli¢, ze w rozumieniu art. 43" k.c. ryzyko pomylki nie stanowi konstytutywnej
przeslanki naruszenia W istocie jednak kazde bezprawne uzycie cudzej firmy w jej pelnym brzmieniu badz jej
charakterystycznej czesci, bez wzgledu na wine lub $wiadomos¢ uzycia, stanowi naruszenie (R. Stefanicki, glosa do
orzeczenia SN z dnia 28 pazdziernika 1998 r., I CKN 25/98, PPH 2002, nr 12, s. 43). Naruszenie firmy moze przyjac
rozmaita postaé, moze wiec takze polega¢ na uzywaniu znaku towarowego lub oznaczenia wlasnego przedsiebiorstwa
zawierajacego w swej tresci firme innego podmiotu. Nie musi to by¢ przy tym pelne brzmienie firmy, wystarczajace
jest uzycie jej czeSci wyrdzniajace;.

Pomimo stwierdzenia naruszenia przez pozwanego przystugujacego powodowie prawa do firmy, w ocenie Sadu
Apelacyjnego nie zaistnialy w niniejszej sprawie skutki tego rodzaju, ktére uzasadnialyby konieczno$¢ uczynienie
zadoéé roszczeniu powoda w tym zakresie. Zadanie zlozenia o$wiadczenia lub oéwiadczehh w odpowiedniej tresci i
formie jest typowe dla ochrony débr osobistych i tradycyjnie shuzy w sposob szczegblny usunieciu skutkow naruszenia.
Sad Apelacyjny uznat jednak, ze powodowa spo6lka nie cieszy sie na tyle ogdlnokrajowa renoma, aby dla usuniecia
skutkoéw naruszenia konieczne bylo zamieszczenie w prasie ogloszenia stosownej tre$ci. W okoliczno$ciach niniejszej
sprawy wystarczajgcym Srodkiem ochrony bylo zobowigzanie pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy (...) dla



restauracji mieszczacej sie w T. przy (...) (...) 10 oraz zobowiazanie pozwanego do zaprzestania uzywania nazwy ,(...)”
w domenie internetowej www.(...).plL.

W ocenie Sadu Apelacyjnego nieuprawnione byly zadania powoda co do zobowigzaniu pozwanego do cofniecia
wniosku o udzielanie prawa ochronnego na znak stowno-graficzny ,(...)" oraz do cofniecia zgloszenia wspolnotowego
tego znaku towarowego. Takie zadanie wykracza bowiem poza kognicje Sadu, ktory nie jest wladny nalozy¢ na strone
takich zobowigzan. Pozwana spotka moze bowiem korzysta¢ z uprawnienia zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie
Patentowym. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy nastepuje po stwierdzeniu przez
Urzad Patentowy, Ze spelnione sa ustawowe warunki wymagane dla uzyskania tego prawa. To zatem Urzad Patentowy
decyduje o udzieleniu prawa ochronnego dla towaréw, a Sad w zadnym razie nie moze nakazaé cofniecia zlozenia
wniosku w tym zakresie. Tak sformulowane zgdania byly wobec tego pozbawione podstaw prawnych.

W tym stanie rzeczy nie podzielajac wskazanych wyzej zarzutéw apelacji ani argumentacji zgloszonej na jej poparcie,
na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono apelacje w pozostatym zakresie, o czym orzeczono w punkcie IT wyroku.

Konsekwencja wydania wyroku reformatoryjnego byla konieczno$¢é zmiany rozstrzygniecia o kosztach procesu
poniesionych w postepowaniu przed Sadem I instancji.

Powod uiscil oplate sadowa w wysokos$ci 3.000 zt od roszcezenia o zaplate kwoty 60.000 zl. Majac na uwadze, ze
powdd wygral roszczenie o zaplate odszkodowania w 17%, przystuguje mu do zwrotu od pozwanego kwota 510
zl. Od pozostalych pieciu roszczen pobrana zostala oplata stala po 600 zl. Powdd wygral sprawe co do roszczenia
o zobowigzanie do zaprzestania uzywania jego znaku towarowego dla oznaczenia restauracji oraz dla domeny
internetowej pozwanego, a wiec przysluguje mu zwrot kwoty 1.200 zl. Nadto powodowi przystuguje zwrot kosztéw
zastepstwa procesowego: od roszczenia o zaplate odszkodowania 615 zt (tj. 17% z 3.617 z1), od roszczenia o uzywania
jego znaku towarowego dla oznaczenia restauracji oraz dla domeny internetowej pozwanego w kwocie po 840 zl, j.
1680 zl (§ 10 ust 1 pkt18 Rozporzadzenia). Lacznie zatem powodowi przystuguje prawo zadania zwrotu kwoty 4.005
z} tytulem kosztéw procesu.

Pozwany ma prawo zadac¢ tytulem kosztéw zastepstwa procesowego kwoty 3.002 zt (83 % z 3.617 z1) od roszczenia
o zaplate odszkodowania oraz po 840 zt za roszczenia o cofniecie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak
towarowy oraz roszczenia o cofniecie zgloszenia wspoélnotowego znaku towarowego (§ 10 ust 1 pkt18 Rozporzadzenia),
anadto 360 zl za roszczenie o naruszenie prawa do firmy (§ 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia). Lacznie zatem pozwanemu
przystuguje prawo zadania zwrotu 5.042 zl.

Rozstrzygniecie o kosztach procesu za I instancje Sad Apelacyjny opart na tresci art. 100 k.p.c. kierujac sie zasada
shuszno$ci. Wprawdzie istnieje pewna dysproporcja pomiedzy kosztami poniesionymi przez kazda ze stron, nie mniej
jednak Sad uznal, Ze nie jest ona nadmierna, zwlaszcza w stosunkach miedzy przedsiebiorcami. Nie moze tez uj$c
z pola widzenia okolicznos$é, ze powod wygratl proces w zasadniczej czeSci, gdyz stuszne okazalo sie roszczenie o
zakazanie uzywania przystugujacego mu znaku towarowego dla oznaczenia restauracji oraz dla domeny internetowej
pozwanego. Nadto wysokoé¢ zasadzonego odszkodowania przewidzianego w art. 296 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.w.p.
zalezala od oceny Sadu. Kierujac sie tymi wszystkimi wzgledami nalezalo na podstawie art. 100 k.p.c. znie$¢ wzajemnie
miedzy stronami koszty procesu, o czym orzeczono w punkcie 1.2 wyroku.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono w punkcie III wyroku na podstawie art. 100 k.p.c. Sad Apelacyjny
znoszac wzajemnie miedzy stronami te koszty kierowal sie tymi samymi wzgledami co w przypadku rozstrzygniecia
o kosztach procesu za I instancje. Koszty postepowania apelacyjnego zostaly bowiem poniesione w takiej samej
wysoko$ci jak przed Sadem I instancji (z tym, ze koszty zastepstwa procesowego wynosily 75% stawki minimalnej), w
takich samych tez proporcjach strony wygraly postepowanie przed Sadem II instancji.



