Sygn. akt V ACa 603/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2014 .

Sad Apelacyjny w Gdansku — Wydzial V Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Katarzyna Przybylska

Sedziowie: SA Maria Sokolowska (spr.)
SA Jacek Grela

Protokolant: stazysta Karolina Petruczenko

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. w Gdansku na rozprawie
sprawy z powodztwa (...) spoiki z ograniczona odpowiedzialnoscia w M.
przeciwko P. M.

o zaniechanie naruszen

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w B.

z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt VIII GC 72/13

I. oddala apelacje;

II. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 630 (sze$Cset trzydzieéci) zlotych tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego.

Na oryginale wlasciwe podpisy.
Sygn. akt V ACa 603/14
Powddka (...) sp. z 0.0. z siedzibg w M. w pozwie wniesionym przeciwko pozwanemu P. M. domagala sie:

1) zakazania pozwanemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o posiadaniu przez niego autoryzacji do
serwisowania urzadzen marki (...), w tym w szczegblno$ci w pojazdach uzytkowych, szynowych i przemystowych;

2) zakazania pozwanemu wykorzystywania logotypu zawierajacego wyrazenie (...), w szczego6lnosci na papierze
firmowym oraz wizytéwkach;



3) nakazania pozwanemu zniszczenia materialow reklamowych, w ktérych wykorzystano logotyp zawierajacy
wyrazenie (...), w szczegdlnosci wizytdwek oraz papieru firmowego pozwanego;

4) zasadzenia od pozwanego kwoty 10.000 zl na cel spoleczny zwigzany ze wspieraniem kultury polskiej realizowany
przez Fundacje (...) w S.;

5) nakazania pozwanemu jednokrotnego opublikowania na jego koszt w: Gazecie (...) (wydanie ogo6lnopolskie),
Biuletynie (..., magazynie (...) (w tym takze na portalu internetowym (...)) oraz w (...) (w tym takze na
portalu internetowym (...)), w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia nakazujacego pozwanemu
przedmiotowa publikacje oraz umieszczenia na okres 30 dni w serwisie internetowym pozwanego (...) w terminie
14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia nakazujacego pozwanemu przedmiotowa publikacje oswiadczenia o
okreslonej treéci

oraz zasadzenia od pozwanego na rzecz powo6dki zwrotu kosztéw procesu.

W uzasadnieniu pozwu powodka podala, ze nalezy do grupy kapitalowej spoiki (...) z siedziba w H. ((...)) ijest jedynym
podmiotem na terenie Polski, ktory jest wspierany autoryzacja (...) i ktéry uprawniony jest do wykorzystywania
znaku towarowego stownego (...) jako logotypu do oznaczania swojego przedsiebiorstwa, w tym §wiadczonych przez
powddke ustug. Powodka wskazala, ze pozwany wykorzystuje papier firmowy i wizytoéwki, na ktérych umieszczony jest
logotyp podobny do logotypu (...). Zdaniem powddki celem pozwanego jest wprowadzenie klientéw i przedsiebiorcow
w blad co do okolicznoSci, iz pozwany jest autoryzowanym serwisantem (...).

Pozwany w odpowiedzi na pozew wni6st o oddalenie powddztwa w calosci i o zasadzenie na jego rzecz kosztow
procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm prawem przepisanych argumentujac, ze przez pewien
okres wykorzystywal w swoich materialach sporny znak, lecz czynil to wylgcznie w celach informacyjnych i nigdy
nie powolywal sie na fakt istnienia jakichkolwiek wiezi gospodarczych pomiedzy soba a uprawnionym do znaku
towarowego (...).

Sad Okregowy w B. wyrokiem z dnia 20 maja 2014r. nakazal pozwanemu:

1) zaniechanie wykorzystywania znaku towarowego (logotypu) zawierajacego wyrazenie (...), w szczeg6lnoéci na
papierze firmowym oraz wizytéwkach pozwanego;

2) zniszczenie materialdw reklamowych, w ktérych wykorzystal znak towarowy (logotyp) zawierajacy wyrazenie (...),
w szczegoblnodci wizytdwek oraz papieru firmowego;

3) opublikowanie na jego koszt w Biuletynie (...), w Magazynie (...) (w tym takze na portalu internetowym (...) iw (...)
(w tym takze na portalu internetowym ((...)) oraz umieszczenie przez okres 30 dni w swoim serwisie internetowym,
o$wiadczenia nastepujacej tresci : ,P. M. (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia, a w pozostalym
zakresie oddalil powodztwo i orzekl o kosztach procesu.

Powyzsz rok Sad I instancji oparl na nastepujacych ustalenia faktycznych i rozwazaniach prawnych:
Obie strony prowadza dzialalnosé¢ gospodarcza polegajaca m.in. na serwisowaniu pojazdéw szynowych.

Powodka nalezy do grupy kapitalowej spolki (...) z siedziba w H. ((...)), przy czym na terenie Polski jest jedynym
podmiotem, ktory posiada autoryzacje (...) wzakresie dzialu transportu (dzial o nazwie (...) T.). Powddka jest rowniez
jedynym w Polsce podmiotem z grupy (...) w zakresie specjalizacji V. T., ktéry uprawniony jest do wykorzystywania
znaku towarowego stlownego (...) jako logotypu do oznaczania swojego przedsiebiorstwa, w tym uslug $§wiadczonych
przez powddke. Uprawniony ze znaku (...) (poprzednio V. A.) zawarl z (...).(...) umowe licencyjna, na mocy ktorej
(...) (...) uprawniony jest do wykorzystywania logotypu (...) w prowadzonej przez siebie dzialalno$ci gospodarczej, a
ponadto do udzielania w powyzszym zakresie dalszych licencji.(...). (...) udzielil w powyzszym zakresie dalszej licencji
powddce. Zakres dziatalno$ci powddki obejmuje dzial transportu, a w szczegolno$ci: napedy w pojazdach uzytkowych,



w pojazdach szynowych, jak rowniez napedy przemystowe, morskie, turbiny wodne oraz serwis urzadzen (...) w
pojazdach uzytkowych, szynowych i napedach przemystowych.

Pozwany prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...). Zgodnie z informacja wpisang do Centralnej Ewidencji
i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej znaczna cze$¢ dzialalno$ci gospodarczej pozwanego stanowi konserwacja i
naprawa pojazdéw samochodowych, z wylaczeniem motocykli. Pozwany prowadzi miedzy innymi (...) serwis (...) oraz
serwis pojazdéw szynowych.

Na stronie internetowej www.(...), pozwany oferowal kompleksowe ustugi w zakresie napraw zespoléw napedowych
pojazdéw szynowych. Pozwany informowal, ze posiada hamownie do sprawdzania, testowania automatycznych
skrzyn biegéw (...), ktorych naprawy dokonuje. Na stronie (...) w zakladce autoryzacje znajdowalo sie logo (...).

W wezwaniu z dnia 7 marca 2011r. powodka wezwala pozwanego do niezwlocznego zaniechania rozpowszechniania
nieprawdziwej informacji jakoby udzielita mu jakiejkolwiek autoryzacji.

Mimo wezwania pozwany postugiwal sie logiem (...), przy czym w nieznacznie zmienionej postaci tj. duza litere ,I”
zamieniono malg ,,i” oraz dodano obramowanie. Taki znak umieszczany byl na ofertach kierowanych do potencjalnych
klient6w oraz na wizytowkach.

W zalgczniku do oferty skierowanej do (...) Sp. z 0.0. (...) Zaklad (...) w L. z siedziba w L. w ramach postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowej powyzej 387 000 Euro na wykonanie naprawy rewizyjnej podzespoléow autobusu szynowego, pozwany
jako podwykonawce wskazal powbddke, tymezasem w ogoéle nie kontaktowal sie z nia w tej sprawie. Pozwany wygrat
ten przetarg i dokonal napraw z pominieciem powodki.

W piSmie do powo6dki z dnia 05 listopada 2012 r. (...) S.A. z siedzibg w B. wystosowala zapytanie, czy (...) P. M. posiada
wspierang przez powodke autoryzacje oraz czy mozliwe jest rozpoczecie wspolpracy z pozwanym jako autoryzowanym
serwisantem.

Sad I instancji wskazal, ze powyzszych ustalen faktycznych dokonal na podstawie zalaczonych do akt dokumentéw,
zeznan $wiadkéw oraz zeznan shuchanego w charakterze strony powoda i czeSciowo pozwanego.

Sad Okregowy zwazyl, ze strony prowadza konkurencyjng dzialalno$¢ polegajaca na konserwacji i naprawie pojazdow
szynowych, w tym w zakresie napraw zespolow napedowych pojazdéw szynowych (...). Powod jest przy tym jedynym
w Polsce autoryzowanym serwisantem urzadzen marki (...) w zakresie specjalizacji koncernu (...) T.. W ocenie Sadu
I instancji choé¢ pozwany nie informowal wprost o tym, ze posiada autoryzacje (...), jednak wprowadzat klientow w
blad co do jakoSci i pochodzenia swych ustug jak i sposobu ich wykonania i swoim zachowaniem wyczerpal znamiona
art. 10 ust. 1 ustawy o nieuczciwej konkurencji. Nadto swoim zachowaniem pozwany wyczerpal tez znamiona czynu
okreslonego w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. Sad I instancji
wskazal, Ze takze zachowanie pozwanego, ktéry w postepowaniu przetargowym umiescil powodowa spotke w wykazie
swoich podwykonawcéw przewidzianych do realizacji zaméwienia, jako spotke ktéra zgodnie z wymogiem zamobwienia
spelnia wymog autoryzowanego przez producenta zakladu naprawczego, naruszylo dobre obyczaje i tym samym
wprowadzilo w blad zamawiajgcego co do potencjalnego podwykonawcy pozwanego. Z tych wzgledéw Sad Okregowy
uznal za zasadne zgdanie powoda o zaniechanie naruszen w $wietle przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zaznaczyl takze Sad I instancji, ze w niniejszej sprawie brak bylo przeszkdd formalnych, aby dla oceny
roszczenia powoda zastosowaé przepisy

ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wlasnoSci przemystowej i w konsekwencji na podstawie art. 18 ust. 1 pkt
1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 286 ustawy prawo wlasnoéci przemyslowej nakazal
pozwanemu zaniecha¢ wykorzystywania znaku towarowego (logotypu), zawierajacego wyrazenie (...), w szczegolnosci
na papierze firmowym i wizytéwkach. W pozostalym zakresie Sad Okregowy oddalil pow6dztwo podnoszac, ze z
zebranego materialu dowodowego nie wynika, by pozwany informowal, ze jest (...) serwisem (...).



Sad I instancji na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 286 ustawy prawo
wlasno$ci przemyslowej uwzglednil powddztwo w czeéci dotyczacej nakazania pozwanemu zniszczenia wszystkich
materialow reklamowych, w ktorych wykorzystat on znak towarowy - logotyp (...).

O obowiazku opublikowania na koszt pozwanego stosownego o$§wiadczenia Sad I instancji orzekl na podstawie art.
18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 pr.
wlasno$ci przemyslowej uznajac jednoczeénie, ze wystarczajace bedzie zobowigzanie pozwanego do jednokrotnego
opublikowania o$wiadczenia w prasie branzowej i na stronie internetowej pozwanego, a w pozostalej czedci
powodztwo oddalit.

Nadto Sad Okregowy nie uwzglednil powodztwa w czesci dotyczacej zadania zaplaty podnoszac, ze powod nie wskazal
na zadne okoliczno$ci uzasadniajace to zadanie, za$ pozwany po wezwaniu do zaniechania naruszen usunal ze swojej
strony internetowej sporny logotyp. O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 100 kpc.

Od powyzszego wyroku apelacje wnidsl pozwany zaskarzajac go w czeSci uwzgledniajacej powodztwo oraz
rozstrzygajacej o kosztach procesu. Zaskarzonemu wyrokowi zarzucit:

1) naruszenie przepisow art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 w zw. z art.3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w wyniku nieprawidlowego zastosowania wskazanych przepisow wskutek przyjecia, ze pozwany dopuscil sie czynow
nieuczciwej konkurencji;

2) naruszenie przepisoéw art. 120, art.286, art. 287 ust. 2 oraz art. 296 ust. 1i 2 ustawy prawo wlasnos$ci przemystowe;j
poprzez ich zastosowanie w sprawie, mimo ze powodowi nie przystuguja prawa do slowno - graficznego znaku
towarowego (...), a prawa takie przystuguja (...);

3) naruszenie art. 233 kpc poprzez nieprawidlowa ocene zebranego w sprawie materialu dowodowego.

W oparciu o tak sformulowane zarzuty skarzacy wniost o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez oddalenie powodztwa
w calo$ci oraz zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztoéw postepowania wedtug norm prawem przepisanych,
ewentualnie uchylenia wyroku w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania
przez Sad Okregowy w B. oraz zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow postepowania apelacyjnego.

Powod w odpowiedzi na apelacje pozwanego wniost o jej oddalenie i zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu
kosztoéw postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja pozwanego nie jest zasadna.

Wbrew odmiennym twierdzeniom skarzacego, Sad I instancji dokonal prawidlowej oceny zebranego materialu
dowodowego bez przekroczenia granic okre$lonych w art.233 § 1 kpc i wlaSciwie ustalil wszystkie istotne dla sprawy
fakty, za$ ustalenia te Sad Apelacyjny aprobuje i przyjmuje za wlasne bez potrzeby ponownego ich przytaczania.

W tym kontek$cie nalezy wskaza¢, ze do uznania zarzutu naruszenia przepisu art. 233 § 1 kpc za uzasadniony, mogloby
dojé¢ tylko wowezas, gdyby skarzacy wykazal uchybienie podstawowym regulom stuzacym ocenie wiarygodno$ci i
mocy poszczeg6lnych dowododw, to jest regulom logicznego myélenia, zasadzie dos§wiadczenia zyciowego i wladciwego
kojarzenia faktow. Nalezaloby zatem wskazaé¢ konkretny dowdd przeprowadzony w sprawie, ktorego zarzut ten
dotyczy i podaé, w czym upatruje sie jego wadliwej oceny, czego jednak skarzacy nie uczynil, a zatem zarzut ten nie
zashugiwal na uwzglednienie.

Chybione okazaly sie zarzuty skarzacego naruszenia art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.;
dalej: ustawa



o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Strony niniejszego postepowania prowadza dzialalno§é konkurencyjna, zas
czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest m.in.
takie oznaczenie ushug, ktore moze wprowadzi¢ klientow w blad co do pochodzenia uslug. W zakresie natomiast
reklamy czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzajaca w blad i mogaca przez to wplynal na decyzje o
nabyciu towaru lub ushugi (art. 16 ust. 1 pkt ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji).

Z przedstawiong sytuacja mamy niewatpliwie do czynienia w niniejszej sprawie, co stusznie zauwazyl Sad I instancji,
za$ skarzacy skutecznie nie zakwestionowal. Przyjmuje sie, ze dopuszczalne jest jedynie takie postugiwanie sie
znakiem innego przedsiebiorcy, ktore nie wprowadza w blad co do powigzan handlowych, w tym pochodzenia ustug
od tego przedsiebiorcy. Tymczasem sposéb w jaki pozwany poslugiwal sie spornym znakiem- wbrew twierdzeniom
apelacji - sugerowal powigzania handlowe miedzy nim a powodem. Nadto zgodzi¢ sie nalezy ze stanowiskiem Sadu
Okregowego, ze gdyby - jak twierdzi pozwany - postugiwal sie on spornym znakiem jedynie w celach informacyjnych,
to nie dokonalby modyfikacji tego znaku po wezwaniu go przez powoda do zaprzestania naruszen. Zauwazy¢ takze
trzeba, ze w identyczny sposob skarzacy postugiwatl sie znakiem innego producenta, ktérego posiada autoryzacje i
w materialach reklamowych umieszczal oba wskazane wyzej znaki okreslajac prowadzong przez siebie dzialalnoéc
jako Autoryzowana Stacje Obslugi. W okoliczno$ci niniejszej sprawy wykorzystywanie przez pozwanego spornego
znaku wprowadzato wiec klientow w blad, albowiem wywieralo mylne przekonanie, ze pozwany pozostaje w zwiazkach
handlowych z powodem. Nadto poslugiwanie sie spornym znakiem uznanej marki w materialach reklamowych
bez watpienia moglo mie¢ wplyw na decyzje klientéw o skorzystaniu z ustlug pozwanego, albowiem wskazywalo na
powigzania gospodarcze ze znang firma, a przez to m.in. na wysoka jako$¢ ushug. Przeciwne twierdzenia i zarzuty
skarzacego nie zostaly poparte przekonujaca i logiczng argumentacja, a przez to nie byly w stanie podwazy¢ trafnosci
zaskarzonego orzeczenia.

Whbrew odmiennym wywodom skarzacego, dopuszczalne jest kumulatywne stosowanie przepiséw ustawy z dnia 30
czerwca 2000r. - Prawo wlasno$ci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., poz. 1410; dalej: prawo wlasnos$ci
przemyslowej) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie do art. 1 ust. 2 Prawa wlasnosci
przemystowej przepisy tej ustawy nie uchybiaja ochronie

znakéw towarowych przewidzianych w innych ustawach. Dyrektywa Rady Wspoélnot Europejskich nr 89/104 z
dnia 21 grudnia 1988 r., zmierzajaca do zblizenia ustawodawstw panstw czlonkowskich w odniesieniu do znakéw
towarowych, nie wykluczyla zastosowania do ochrony znakéw towarowych innych przepiséw prawa wewnetrznego
panstw czlonkowskich niz przepisy o znakach towarowych, np. przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...)
Przyjecie odmiennego zapatrywania, wylaczajacego mozliwo§¢ kumulatywnego stosowania przepiséw obu regulacji,
jest nastepstwem niedostrzezenia, ze kazda z omawianych regulacji ma inny przedmiot ochrony (tak Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 12 paZdziernika 2005r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132, Lex nr 172166).

Niemniej jednak racje ma skarzacy podnoszac, ze powod jako licencjobiorca nie jest uprawniony do wystepowania
z roszczeniami, o ktérych stanowi art. 296 ust. 1 Prawa wlasnoéci przemyslowej. Licencjobiorca moze wystepowaé
z omawianymi roszczenia tylko wobec sublicencjobiorcy (art. 296 ust. 4 Prawa wlasno$ci przemyslowej), podczas
gdy stron niniejszego postepowania nie taczyta umowa sublicencyjna. Dodatkowo licencjobiorca jest uprawniony
do dochodzenia roszczen z art. 296 ust. 1 Prawa wlasnoéci przemyslowej, jezeli posiada licencje wylaczng wpisang
do rejestru (art. 76 ust. 6 w zw. z art. 163 ust. 1 Prawa wlasno$ci przemyslowej). Tymczasem jak wynika z umowy
licencyjnej (k.165-172) powod posiada jedynie licencje niewylaczna. Powyzsze uchybienie nie moglo mieé¢ jednak
wplywu na ocene zasadnoSci zaskarzonego orzeczenia, poniewaz roszczenia powoda zastugiwaly na uwzglednienie
juz w Swietle przepisdéw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czego skarzacy skutecznie nie zakwestionowat
polemizujac jedynie ze stusznym stanowiskiem Sadu I instancji w tym wzgledzie. Z tych przyczyn zarzuty apelacji nie
mogly odnie$¢ zamierzonego skutku, wobec czego Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 kpc orzekl jak w punkcie I
sentencji wyroku.

O kosztach postepowania odwolawczego Sad Apelacyjny orzekl jak w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 98
kpcwzw. zart. 108 § 1 kpciw oparciu o § 10 ust. 1 pkt 18112 ust. 1 pkt 21 § 5 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z



dnia 28 wrze$nia 2002r. w sprawie oplat za czynno$ci radcoéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow
pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 490)
obcigzajgc nimi - zgodnie z zasadg odpowiedzialno$ci za wynik postepowania - pozwanego jako strone przegrywajgca
postepowanie apelacyjne.



