Sygn. akt I ACa 263/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2013 r.

Sad Apelacyjny w Poznaniu, I Wydzial Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Bogdan Wysocki
Sedziowie: SSA Piotr Gorecki (spr.)

SSA Jerzy Geisler
Protokolant: st. sekr. sadowy Monika Cwirko

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Poznaniu
na rozprawie
sprawy z powbdztwa B. B.
przeciwko (...) spélce akcyjnej z siedzibq w P.
o nakazanie i zaplate
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sadu Okregowego w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt IX GC 59/11
1. oddala apelacje;
2. zasgdza od powoda na rzecz pozwanej 630 zl tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego .
P. Gorecki B. Wysocki J. Geisler
UZASADNIENIE
Powdd B. B. oraz (...) sp. z 0.0. z siedziba w P. w pozwie przeciwko (...) S.A. w P. wnieSlio :

1) nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy (...), R- (...)
zarejestrowany przez Urzad Patentowy RP w W. przez oznaczenie przedsiebiorstwa nazwa (...) lub (...) oferowania
i $éwiadczenia ustug pod firma (...);

2) zakazanie pozwanemu naruszania prawa wynikajacego z pierwszenstwa uzywania nazwy w obrocie gospodarczym
poprzez: zaprzestanie prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej pod firma (...) oraz zaprzestania uzywania nazwy (...) na
dokumentach handlowych, w reklamie oraz umieszczania oznaczenia (...) na samochodach, na budynkach i odziezy
roboczej, oraz wycofania z obrotu i zniszczenia materialbw reklamowych;



3) zmiany firmy spolki (...);

4) nakazanie pozwanemu zaplaty sumy pienieznej w wysokoSci odpowiadajacej oplacie licencyjnej w wysokosci
180.000,00 zl, ktora bylaby nalezna w chwili jej dochodzenia tytulem udzielenia przez powoda (uprawnionego) zgody
na korzystanie ze znaku towarowego.

5) nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt treSci zapadlego orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w
dziennikach wydaniu ogélnopolskim sobotnio-niedzielnym ,(...)” oraz Gazeta (...) w odstepach 14 - dniowych od daty
uprawomocnienia sie wyroku w sposob i w zakresie okreSlonym przez Sad;

6) zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéw procesu wedtug norm przepisanych, w tym kosztow zastepstwa
procesowego oraz oplate skarbowa w wysokoSci 34 zl.

Pismem z dnia 21 lutego 2011. cofnieto powddztwo wytoczone przez powoda (...) sp. z o0.0. z siedzibg w P. a sad
ostanowieniem z dnia 23 lutego 2011 r. umorzyl postepowanie w sprawie z powodztwa (...) sp. z 0.0. z siedziba w P..

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniost o oddalenie powddztwa w caloéci, zasgdzenie od powoda na rzecz pozwanego
kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego.

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2012 r. Sad Okregowy w Poznaniu oddalit powddztwo i orzek! o kosztach postepowania
(sygn.akt IX GC 59/11).

Powyzsze rozstrzygniecie zapadlo w oparciu o nastepujace ustalenia faktyczne.

Powod B. B. prowadzil od 1 wrze$nia 1990 r. do dnia 17 lipca 2002 r. dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) m.in
w zakresie:

- wykonywania robét ogdlnobudowlanych w zakresie przesylowych elementoéw liniowych, rurociagéw, linii
elektroenergetycznych, elektrotakcyjnych i telekomunikacyjnych (kod w (...) (...) z2007 r. zwanej dalej jako kod PKD:

(..))

- wykonywanie robot ogoélnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektow liniowych, rurociagéw, linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (kod PKD:(...))

- wykonywanie instalacji elektrycznych budynkéw i budowli (kod PKD: (...))

- wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (kod PKD: (...)

- dzialalno$¢ zwigzana z transmisja (kod PKD: (...)) i przetwarzaniem danych (kod PKD (...)
- dzialalno$¢ zwigzana z bazami danych.

W dniu 19 lipca 2002 r. przedsiebiorstwo powoda zostalo wniesione aportem do E.

spolka z ograniczong odpowiedzialnoécia w P.. Mimo zaprzestania faktycznej dzialalnoéci gospodarczej we wlasnym
imieniu powo6d nadal figuruje w rejestrze przedsiebiorcow.

Pozwany jest przedsiebiorca dzialajacym w formie spolki akcyjnej, prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza w
nastepujacym zakresie:

- roboty zwiazane z budowa rurociggoéw przesytowych i sieci rozdzielczych (kod (...)

¢.));

- roboty zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...)



(s
- wykonywanie instalacji elektrycznych ((...).);

- dzialalno$¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod(...):(...) bezprzewodowej (kod (...)(...)satelitarnej (kod(...)
i pozostalej telekomunikacji (kod (...)).

Pozwana specjalizuje sie w budowaniu, dostarczaniu oraz utrzymaniu sieci i systeméw telekomunikacyjnych,
teleinformatycznych i teletechnicznych wraz z towarzyszaca infrastruktura, a Swiadczone przez nig ustugi obejmuja
w szczegdlnoSci usuwanie awarii i uszkodzen sieci zarowno kablowej, jak i radiowej, zapewnienie sprawnoSci
urzadzen zainstalowanych u abonenta, przeprowadzenie biezacej i okresowej konserwacji sieci infrastruktury
telekomunikacyjnej, wykonywanie instalacji radiowych i kablowych oraz aktywacji zwigzanych z transmisja glosu,
danych oraz sygnalu telewizyjnego, przeprowadzenie wywiadow technicznych, aktywacje ustug, wykonawstwo
w zakresie projektowania i budowy telekomunikacyjnych sieci $wiatlowodowych miedzianych oraz systemow
teleinformatycznych i teletechnicznych wraz z infrastruktura towarzyszaca. Jeden z kluczowych obszaréw dzialalnoSci
gospodarczej pozwanego stanowi utrzymanie sieci telekomunikacyjnych dla wlascicieli i operatoréw telefonii
stacjonarnej i mobilnej. Glownymi klientami pozwanego sa (...) S.A. oraz (...) S.A.

Pozwany podjat w dniu 31 stycznia 2007 r. decyzje o zmianie swojej firmy z K- (...) S.A.” na (...) S.A”.

Powdd jest uprawniony z prawa ochronnego o nr R- (...) dla znaku towarowego stowno-graficznego (...) udzielonego
przez Urzad Patentowy RP w W. z pierwszenstwem od dnia 24 lutego 1992 r. Zakres ustug, dla ktorych oznaczania
jest przeznaczony zarejestrowany przez powoda znak towarowy, jest nastepujacy:

- roboty budowlane instalacyjne przy instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych,
klimatyzacyjnych i innych specjalistycznych pracach przemyslowo-instalacyjnych

- naprawy i remonty w zakresie ww. uslug budowlanych, to jest instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych,
elektrycznych, klimatyzacyjnych,

- kontrola, badania i ekspertyzy w zakresie instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych,
klimatyzacyjnych, i innych specjalistycznych pracach przemystowo-instalacyjnych (klasy (...))

Prawo z rejestracji znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem R- (...) zostalo przedtuzone w dniu 15 kwietnia
2002 r. do dnia 24 kwietnia 2012 r., za$ 12 kwietnia 2011 r. do dnia 24 lutego 2022 r.

Znak towarowy stanowi wyraz (...) pisany duza czcionka o Sredniej gruboéci. Kazda z liter znaku towarowego jest
pisana podwojnie, w ten sposdb, ze kazdej z liter towarzyszy rownolegle (czeSciowo na nig zachodzac - przy czym
charakterystycznie bo niezgodnie z perspektywa linearna) ta sama litera. To powtorzenie liter prowadzi do uzyskania
zludzenia glebi, trojwymiarowosci.

Znak towarowy zostal zarejestrowany bez podania kolorystyki, zas§ sama grafika znaku zostala zarejestrowana w
kolorze czarnym.

Powdd zawarl z (...) sp. z 0.0. z siedzibg w P. umowe licencyjna wylaczna i pelng na uzywanie znaku towarowego na
czas okreslony do dnia 24 lutego 2012r., z mozliwoscia jej przedtuzenia na dalszy czas ochronny.

(...) sp. z 0.0. w P. - ktorej powod jest wylacznym wspolnikiem - prowadzi dzialalno$é gospodarcza w zakresie:
- robo6t budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych;

- robot zwiazanych z budowa rurociagéw przesylowych i sieci rozdzielczych;



- robot zwiazanych z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- wykonywania instalacji elektrycznych.

W (...) z dnia 17 pazdziernika 1997 r. ukazal sie artykul, w ktérym wymieniono powoda jako wykonujacego budowe
sieci abonenckiej oraz oznaczono jego firme jako (...). W Gazecie (...) z dnia 27-28 kwietnia 2002 r. zamieszczono
reklame ,, przedsiebiorstwa ustugowo-handlowego (...)”. W numerze 5 z 2009 r. Business (...) Wydaniu Specjalnym
zamieszczono reklame (...) sp. z 0.0.

(-..) sp. z 0.0. posluguje sie oznaczeniem takim jak zarejestrowany znak towarowy powoda w kolorystyce niebiesko-
czerwonej, przy czym kazda z pary powtorzonych liter ma inny kolor.

Na murze budynku, ktéry wchodzi w sklad przedsiebiorstwa, ktére zostalo wniesione aportem do (...) sp. z 0.0. z
siedziba w P. widnieje napis E., ktéry jednak nie stanowi odzwierciedlenia znaku towarowego R- (...).

(...) z siedziba w (...)uzyskal dniu 14 maja 2003 r. rejestracje znaku towarowego slowno-graficznego o nr (...) dla
Klas 35, 36, 37, 38, 39, 411 42, z data pierwszenstwa od 9 stycznia 2002r. w (...). Zarejestrowany znak nie posiada
koloru. Sklada sie z dwdch wyrazoéw - pisana duza czcionka i literami drukowanymi wyrazem (...) oraz wyrazem ,,(...)”
pisanym literami niedrukowanymi i mniejszymi. Charakterystycznym elementem znaku jest dwukolorowy znak o
ksztalcie luku (elipsy), oddzielajacy czlony (...) i(...)

(...) z siedziba w(...) jest rébwniez uprawnionym do znaku stlownego (...) zarejestrowanego w (...) nr (...) w klasach:
(...)z pierwszenstwem od dnia 9 stycznia 2002r. Wyraz (...) jest pisany literami drukowanymi, za$ po nim wystepuje
wraz z pisang normalnymi literami wyraz ,,(...)". Rozmiar czcionki jest ten sam.

Pozwany zawarl umowe licencyjna znaku stowno-graficznego o nr (...) oraz o nr (...).

Pozwany uzywa znaku towarowego nr (...) z nastepujacymi modyfikacjami: drukowane litery sa lekko pochyle, przy
czym rogi liter (...) i (...)nie sa ostre ale lekko zaokraglone. Pierwsze dwie litery wyrazu (...) sa koloru niebieskiego,
litera (...) jest dwukolorowa (niebiesko-pomaranczowa), ostatnie dwie litery sa pomaranczowe. Luk jest w polowie
niebieski, w polowie za$§ pomaraniczowy. Natomiast wyraz ,(...)” jest w kolorze niebieskim. Jego umiejscowienie pod
pomaranczowymi literami (...)oraz pomaranczowg czeScig luku wywoluje kontrast.

Pozwany uzywa ww. znakéw towarowych w ten sposdb, ze umieszcza je na odziezy swoich pracownikéw, na
samochodach oraz na stronie internetowe;j.

Pozwany nalezy do grupy kapitalowej spotek (postugujacych sie w firmie oznaczeniem (...)) organizujacej i
przeznaczajacej na akcje marketingowe, w ktorych uzywa sie znakoéw towarowych zarejestrowanych w (...) nr (...)
oraz nr (...) ok. 20 milion6w zt (na terenie Europy) oraz 12 milionéw z} (na terenie Polski).

Okreslenia (...) badz (...) uzywaja w swoich firmach nastepujacy przedsiebiorcy dzialajacy na rynku ustug, na ktérym
dziala powod oraz pozwany:

- A. M. prowadzacy dzialalno$é w zakresie rob6t budowlanych i instalacyjnych; ustug w zakresie elektromechaniki z
wylgczeniem dzwigowej i chlodniczej, ustug w zakresie drobnych robt budowlanych;

- Przedsiebiorstwo (...) sp. z 0.0. z siedziba w B.- (...) prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie budowy linii kablowych,
o$wietlenia, kabli miedzianych, sieci telefonicznych, przebudowy i remontow sieci, budowy przylaczy, laczenia kabli
magistralnych, rozdzielczych, abonenckich, budowy kabli swiatlowodowych, kanalizacji kablowych, wykonywanie
strukturowych sieci komputerowych, instalacji komputerowej sygnalowej;

- Przedsiebiorstwo (...) sp. z 0.0. z siedzibg w C. prowadzace dzialalno$¢ w zakresie budéw liniowych



- E. W. R. zam. w T. prowadzacy dzialalno§¢ w zakresie instalacji elektrycznych, alarmowych, teleinforamatycznych;

- Biuro Ushug (...) s.c. M. L., A. L. prowadzacy dzialalno§¢é m.in. w zakresie inzynierii (kod (...) (...)), pozostatych badan
i analiz technicznych (kod (...)), rob6t zwiazanych z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod

(.));

(...) T. M. J. prowadzacy dzialalno$¢ m.in. w zakresie robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych
(kod (...)) z budowa rurociagébw przesylowych i sieci rozdzielczych (kod (...)), roboty zwigzane z budowa linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...))

- (...) S.A. z siedzibg w G. (dzialajacy pod firma z uzyciem oznaczenia E. od 7 listopada 2003r.,) prowadzacy
dzialalno$¢ m.in. w zakresie rob6t zwigzanych z budowa rurociagéw przesylowych i sieci rozdzielczych (kod (...)),
robét zwiazanych z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...)), wykonywania instalacji
elektrycznych (kod (...)); dzialalnoé¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod (...)), bezprzewodowej (kod (...)),
satelitarnej (kod (...)) i pozostatej telekomunikacji (kod (...));

- (...) S.A. z siedziba w W. (dzialajacy pod firma z uzyciem oznaczenia E. od 27 marca 2008r.), prowadzacy dzialalno$c
m.in., rob6t zwigzanych z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...)), wykonywania
instalacji elektrycznych (kod (...); dzialalnoé¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod (...), bezprzewodowej
(kod (...)), satelitarnej (kod (...) i pozostalej telekomunikacji (kod (...)

- (...) sp. z o.0. z siedzibg w W. (dzialajacy pod firma z uzyciem oznaczenia E. od 14 pazdziernika 2004 r.)
prowadzacy dzialalno$¢ miedzy innymi w zakresie robot zwiazanych z budowa rurociggdéw przesylowych, sieci
rozdzielczych (kod PKD: 42.21.7), linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod PKD 42.22.7) dzialalnoéc
w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod PKD: 61.10.Z), bezprzewodowej (kod PKD: 61.20.Z), satelitarnej (kod
PKD:61.30.Z) i pozostalej telekomunikacji (kod PKD 61.90.Z);

- (...) S.A. zsiedziba w T. (dzialajacy pod firma z uzyciem oznaczenia E. od 26 listopada 2011 r.) prowadzacy dziatalno$¢
m.in., rob6t zwigzanych z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...), wykonywania
instalacji elektrycznych (kod (...)); dzialalno$¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod (...), bezprzewodowej
(kod(...)), satelitarnej (kod (...) i pozostalej telekomunikacji (kod (...)

- (...) S.A. z siedziba w W. w okresie od 7 marca 2003 r. do 19 stycznia 2007 .

(...) sp. z 0.0. z siedziba w W. wyslala oferte datowana na dzien 16 wrzesnia 2008 r. informujacg o jesiennej promocji
sprzetu do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, (k. 47-48). Oferte zaadresowala do (...) S.A.” prezesa zarzadu B. B.,
ul. (...).

R. L. wystawila fakture VAT nr (...), w ktorej jako nabywce okreslono ,E. sp. z,0.0. P., ul. (...)”. Do faktury zalaczono
»Raport dzienny Pracy, w ktérym firme zlecajaca okreslono jako (...).

Firma (...) sp.j. J. K., E. K. i N. K. z siedziba w T. wystawili i przeslali do (...) sp. z 0.0. z siedzibg w P. fakture VAT
nr (...) w ktérej jako nabywce okres$lono (...) sp.zo.0. P., ul (...).

Komenda Miejska Policji w K. skierowala pismo z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wykroczenia drogowego, wskazujac,
ze podmiotem odpowiedzialnym jest (...) S.A. z siedziba w P..

W dniu 6 lutego 2010 r. R. H. wyslal na adres (...) informujac, ze doszlo do sttuczki miedzy nim a pracownikiem firmy

(...).

W dniu 8 lutego 2010 1. R. H. wyslal na adres (...)kolejnego e-maila, informujac, ze doszlo do sttuczki. Skonkretyzowal,
Ze o tym, iz auto z ktérym doszlo do stluczki wnioskuje na podstawie logo firmy umieszczonego na aucie.



W dniu 8 lutego 2010 r. B. B. dzialajac w imieniu (...) sp. z 0.0. z siedziba w P. wyslal do R. H. e-maila o nastepujacej
tresci: ,mam pytanie, czy samochod, ktory brat udzial w zdarzeniu mial takie logo jak na zdjeciu? jesli tak, to, niestety
nie byl samochdéd z naszej firmy. Nasza firma, mimo podobnej nazwy ma jednak zupekie inne logo [...]".

W lipcu 2009 r. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Pszczynie poinformowal (...) sp. z 0.0. o zajeciu
wierzytelno$ci przypadajacej od dtuznika Przedsiebiorstwa (...) w P.. B. B. dzialajagc w imieniu (...) sp. z o.0. (jako
prezes zarzadu) sporzadzil pismo adresowane do komornika, ktére informowalo o tym, Ze nie posiada zadnych
zobowigzan wobec wspomnianego dluznika. Nastepnie Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Pszczynie
skierowal do powoda postanowienie o cofnieciu zajecia wierzytelnosci.

Dnia 25 wrze$nia (...) sp. z 0.0. mylnie obciazyl (...) sp. z o.0. fakturg VAT nr (...).

W dniu 23 listopada 2010r. i 8 grudnia 2010r. pracownik (...) sp. z 0.0. z siedziba w K., wyslal na adres (...) e-maile
wraz z umow3a w sprawie szkolenia ktérego pozwany mial by¢ beneficjentem, a ktérego Krajowa Izba Gospodarcza
Elektronikii (...) z siedzibg w W. organizatorem. Zalgcznikiem do e-maila z dnia 23 listopada 2010r. byta umowa
szkoleniowa nr (...)(...)

Apelacje wniost powod, zaskarzajac wyrok Sadu I instancji w calo$ci i podnoszac nastepujace zarzuty :
I. w zakresie prawa materialnego, poprzez naruszenie:

1) art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (dalej: pwp) poprzez jego bledna wykladnie i
w konsekwencji bledne jego zastosowanie, przejawiajace sie w uznaniu, ze dla stwierdzenia naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy, niezbedne jest osiggniecie podobienstwa przeciwstawianych znakéw, ktore
konstytuuje stan wprowadzenia w blad przecietnych odbiorcow na relewantnym rynku, co w konsekwencji
doprowadzilo do oddalenia powoddztwa w czeéci wynikajacej z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;

2) art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez niewlasciwe jego zastosowanie przejawiajace sie w niedokonaniu przez sad
wymaganego dla zastosowania tego przepisu ustalenia stopnia podobienistwa oferowanych przez strony ushug;

3) ,art.296 ust. 2 pkt 2 pwp w zwigzku z art. 120 ust. 1 pwp i art. 129 ust. 1 pwp, poprzez uznanie, iz dla stwierdzenia
ryzyka wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp zbieznoé¢ znakdéw towarowych oceniac nalezy
poprzez pryzmat wystepujacych miedzy nimi rdéznic (...)”,

4) art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp w zwigzku z art. 120 ust. 1 pwp oraz w zwiazku z art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp - poprzez
bledna wykladnie i w konsekwencji niewlasciwe zastosowanie art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, polegajaca na bezzasadnym
przyjeciu przez Sad, ze ryzyko wprowadzenia odbiorcow towardow lub uslug tozsame jest jedynie z mozliwoécia
zaistnienia blednego przekonania, ze towary (ustugi) z oznaczeniem osoby trzeciej pochodzg z przedsiebiorstwa osoby
uprawnionej z tytuhu rejestracji (...).”

II. Naruszenie przepisOw postepowania, majgce wplyw na tre$¢ orzeczenia, tj.:

1) art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodow poprzez:

a) ,nieprecyzyjne ustalenie wzorca odbiorcy ushug stron”;

b) ,dowolne ustalenie przez Sad, ze stowo ,,(...) nie jest oznaczeniem fantazyjnym (...)”,

¢) ,dowolne ustalenie przez Sad, ze poréwnywane znaki stowno-graficzne maja znaczaco inng budowe graficzng i
wizualng”;



d) ,dowolne ustalenie, ze grupa kapitalowa spoélek, do ktoérej nalezy pozwany, organizuje i przeznacza na akcje
marketingowe, w ktérych uzywa sie znakéw zarejestrowanych w (...) nr (...) oraz nr (...) ok. 20 milion6w z} (na terenie
Europy) oraz 12 milion6ow zl (na terenie Polski)”;

e) ,rozwazenia zgromadzonego materialu dowodowego w sposéb nie wszechstronny i sprzeczny z zasadami
do$wiadczenia zyciowego - dokonania oceny przeciwstawnych znakéw towarowych w sposob analityczny i wskutek
tego bezzasadne uznanie, ze znaki towarowe stron istotnie sie réznia, w szczeg6lnosci uznanie, ze stowo ,,networks",
mimo mniejszych rozmiaréow, jest dostrzegalne (...),”

2) art. 231 k.p.c. poprzez nieuprawnione domniemanie faktyczne, iz:

a) ,znajomo$¢ powoda na relewantnym rynku jest ograniczona czy wrecz nie wystepuje w ogoble, pomimo braku
przeslanek do takiego uznania, i z tego wzgledu niezasadne przyjecie, iz ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, o
ktorym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, jest nizsze niz w przypadku niezastosowania tego domniemania”;

b) ,w zwiazku z ponoszeniem przez grupe kapitalowa, do ktdrej nalezy pozwana nakladéw marketingowych
rozpoznawalno$¢ znaku towarowego stosowanego przez pozwang pozostaje w kontrascie z rozpoznawalnoScia znaku
towarowego powoda”;

3) yart. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez bledne przyjecie, iz powod obciazony byt ciezarem
dowodu okoliczno$ci, ze znaki byly mylone przez odbiorcéw ustug i przypisanie powodowi negatywnych konsekwencji
nieudowodnienia tego faktu”;

4) ,haruszenie art. 227 k.p.c. poprzez pominiecie dowodéw z dokumentéw zwigzanych ze zlozonymi przez powoda
opozycjami w sprawach znakéw towarowych ,,(...)", ,(...)", ,(...)"1,(...)", pomimo, iz dowody te mialy istotne znaczenie
dla sprawy w kontekscie przestanki odréznialno$ci znaku towarowego i stopnia tej odrdznialno$ci, co wplywa na
badanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, o ktérym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp”;

5) »art. 278 §1 k.p.c. poprzez uznanie, ze mozliwo$¢ mylenia lub rzeczywiste mylenie znakéw towarowych wymaga
wiadomosci specjalnych i winno by¢ wykazywane w oparciu o dowdd z opinii bieglego”;

6) ,art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niezamieszczenie w uzasadnieniu wyroku wszystkich istotnych elementéw, co w efekcie
skutkuje niemozno$cig poddania orzeczenia pelnej kontroli instancyjnej, j.:

a) niewyja$nienie stopnia podobienstwa ustug, dla ktérych powod uzyskal ochrone przedmiotowym prawem
ochronnym i uslug oferowanych przez pozwana, a ktérego zachodzenie co do zasady uznat Sad;

b) sprzeczno$¢ uzasadnienia w kwestii uznania fantazyjnosci stowa ,,(...)";
¢) niepelne wyjasnienie podstawy prawej wyroku, tj. art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp”;

7) ,haruszenie prawa materialnego, tj. art. 43° § 1 k.c. poprzez bledna wykladnie polegajaca na przyjeciu, ze prawo
podmiotowe do firmy wygasa wskutek trwalego zaprzestania uzywania firmy”;

8) ,naruszenie przepisbw postepowania, majace wplyw na tre$¢ orzeczenia, tj. art. 233 k.p.c. poprzez sprzeczne z
zasadami logiki i do§wiadczenia zyciowego dokonanie oceny dowoddw poprzez wziecie pod uwage pelnego brzmienia
rdzeni (korpuséw) firm wraz z dodatkami (...).”

W oparciu o podniesione zarzuty pow6d wniost o zmiane zaskarzonego wyroku i orzeczenie zgodnie z wnioskami
pozwu, poprzez:

1) nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy (...) R- (...)
zarejestrowanego przez Urzad Patentowy RP w W. poprzez zaprzestanie wykorzystywania oznaczenia slowno-



graficznego (...) w obrocie gospodarczym, w tym w szczegdlnoSci w reklamie, na dokumentach handlowych,
na samochodach, budynkach i odziezy stuzbowej oraz wycofania z obrotu i zniszczenia materialéw reklamowych
zawierajacych to oznaczenie stowno-graficzne;

2) nakazanie zaniechania pozwanej naruszania firmy powoda poprzez zaprzestanie prowadzenia dzialalno$ci
gospodarczej pod firma (...) oraz zaprzestania uzywania nazwy (...) na dokumentach handlowych, w reklamie oraz
umieszczania oznaczenia (...) na samochodach, budynkach i odziezy stuzbowej, oraz wycofania z obrotu i zniszczenia
materialow reklamowych zawierajacych to oznaczenie stowno-graficzne;

3) zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 180.000 z} stanowigcej odszkodowanie z tytulu naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy w wysokosSci odpowiadajacej stosownej oplacie licencyjnej, ktéra bylaby nalezna w
chwili jej dochodzenia tytulem udzielenia przez powoda (uprawnionego) zgody na korzystanie ze znaku towarowego,

4) nakazanie pozwanej ztozenia dokumentéw finansowych od 2 marca 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. potwierdzajacych
przychody pozwanej w tym okresie, w celu ostatecznego ustalenia wysokosci bezpodstawnie uzyskanych korzysci, oraz
przeprowadzenie dowodu z opinii bieglych w oparciu o ww. dokumenty

Pozwany w odpowiedzi na apelacje wnidst o jej oddalenie i zasadzenie kosztoéw postepowania odwolawczego.
Sad Apelacyjny w Poznaniu zwazyl, co nastepuje.

Apelacja nie zastugiwala na uwzglednienie. Sad odwolawczy podziela ustalenia faktyczne sadu I instancji i tym samym
przyjmuje je za wlasne.

W pierwszej kolejnoSci nalezy odnie$¢ sie do zarzutéw naruszenia prawa procesowego, poniewaz prawidlowosé
zastosowania prawa materialnego moze by¢ rozwazana dopiero po stwierdzeniu, ze w toku wlaSciwie
przeprowadzonego postepowania dokonano ustalen, zezwalajacych na zastosowanie norm prawa materialnego.

Bezzasadny okazal sie zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodow.
Generalnie zarzuty skarzacego w tym zakresie sprowadzaja sie do forsowania wlasnej, korzystnej dla apelujacego,
oceny stanu faktycznego. Skarzacy podwaza ustalenia dotyczace braku podobienstwa znakéw towarowych stron. W
ocenie Sadu Apelacyjnego, Sad I instancji, dokonal prawidlowej, calo$ciowej oceny podobienistw i roéznic znakdow
towarowych i oznaczen uzywanych przez strony na plaszczyZnie wizualnej, znaczeniowej i fonetyczne;j.

Przypomnieé¢ nalezy, ze w $wietle utrwalonych pogladéw judykatury i piSmiennictwa nie jest wystarczajacym
uzasadnieniem zarzutu naruszenia normy art. 233 § 1 k.p.c. przedstawienie przez strone skarzgcg wilasnej oceny
dowoddéw i wyrazenie dezaprobaty dla oceny prezentowanej przez Sad pierwszej instancji. Skarzacy naruszenie
art. 233 k.p.c. wyprowadzal — z jego zdaniem — dowolnego ustalenia przez Sad I instancji, iz stowo ,(...)” nie jest
oznaczeniem o charakterze fantazyjnym. W tym miejscu wskazaé jedynie nalezy, iz stowno-graficzny znak towarowy
(...)” sklada sie z poczatkowych czlonéw dwoch wyrazéw i odnosi sie do ustug oferowanych przez podmioty dzialajace
w branzy elektrycznej jak i telekomunikacyjnej. Oznaczenie to nie ma charakteru oryginalnego i jest dosé powszechnie
uzywane w réznych konfiguracjach przez podmioty dzialajace w branzy elektro-telekomunikacyjnej. Prawidlowo
zatem Sad Okregowy ustalil, ze slowo ,(...)nie jest oznaczeniem o charakterze fantazyjnym. Z tego wzgledu zarzut
skarzacego dotyczacy naruszenia art. 233 k.p.c. ma charakter polemiki z prawidlowymi ustaleniami Sadu Okregowego.

Powdd zasadno$¢ swego powodztwa wyprowadzal z przestanki wprowadzenia w blad co do pochodzenia ushug,
a nie na przestance konfuzji, co do powiazan organizacyjnych lub gospodarczych pomiedzy stronami. Mozliwo$¢
udowodnienia ryzyka konfuzji spoczywa na powodzie, a nie na pozwanej. Réwniez ciezar udowodnienia sily znaku
towarowego, a przez to jego odrozniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. Powdéd w toku postepowania nie
wskazywal na mozliwo§¢ wprowadzenia w blad co do powigzan gospodarczych potencjalnych odbiorcow ustug
oferowanych przez strony. Zgodnie z regula dowodowa wyrazong w art. 6 k.c. oraz art. 232 k.p.c. ciezar udowodnienia
faktéw majacych znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy spoczywa na stronie, ktéra wywodzi z tych faktéow skutki



prawne. Nie budzi zatem watpliwosSci, ze to powdd winien wykazaé istnienie faktycznego niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad. Z tego tez wzgledu niezasadny okazal sie zarzut naruszenia art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw.
z art. 227 k.p.c.

Bezzasadny okazal sie tez zarzut naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. , sprowadzajacy sie wedtug skarzacego do uznania, ze
»mozliwo$¢ mylenia lub rzeczywiste mylenie znakow towarowych wymaga wiadomosci specjalnych”. Z uzasadnienia
Sadu Okregowego wynikalo, ze odpowiednim dowodem w zakresie mylenia znakéw towarowych stron méglby by¢
dowod z opinii bieglego, jednakze ,zadna ze stron jednak nie wniosla o jej przeprowadzenie”. Skarzacy blednie z
cytowanego fragmentu wyprowadza wniosek o naruszeniu art. 287 k.p.c. Z uzasadnienia orzeczenia wynikala jedynie
mozliwo$é — na ktora wskazal Sad I instancji — w zakresie dowodzenia ewentualnego mylenia znakéw towarowych
stron. Marginalnie tylko mozna w tym miejscu dodac, ze wskazywane przez powoda przyklady pomylek co do nazwy
firm obejmowaly przede wszystkim spolke z o.0. (...) a nie samego powoda prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza.
Poza tym omylki w zakresie nazwy firmy dotyczyly os6b trzecich nie prowadzgcych dzialalno$é gospodarczg.

Nie zaslugiwal takze na uwzglednienie zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. poprzez pominiecie dowodéw z dokumentow
dotyczacych opozycji powoda zgloszonych przed Urzedem ds. Harmonizacji (...) Wewnetrznego. Wypada zauwazy¢, ze
powod nie wskazal na jakie okoliczno$ci domagatl sie przeprowadzenia w/w dowodéw. Podzieli¢ nalezalo stanowisko
Sad Okregowego — co do tego, ze nie mialy one istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia. Fakt, ze powdd wnio6st opozycje
przeciwko zarejestrowaniu na rzecz (...) znakow towarowych (...), (...) nie jest uzasadnieniem twierdzen powoda
dotyczacych podobienstwa miedzy spornymi znakami. Przypomnie¢ wypada, ze do naruszenia art. 227 k.p.c. dochodzi
w sytuacji, gdy sad odmoéwit przeprowadzenia dowodu na fakty majace istotne znaczenie w sprawie, blednie uznajac,
Ze nie majq one takiego charakteru. W analizowanym przypadku taka sytuacja nie zachodzi.

Jak stanowi art. 328 § 2 k.p.c., uzasadnienie wyroku powinno zawiera¢ wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia,
a mianowicie: ustalenie faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowod6w, na ktoérych sie oparl, i przyczyn, dla
ktérych innym dowodom odméwil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjaénienie podstawy prawnej wyroku z
przytoczeniem przepiséw prawa. Uzasadnienie zaskarzonego wyroku wszystkie te elementy zawiera, a zatem poddaje
sie kontroli instancyjnej. Z tego wzgledu zarzut naruszenia w/w przepisu uzna¢ nalezato za chybiony.

Powod udzielit spolce prawa handlowego, ktorej jest jedynym wspoélnikiem, licencji wylacznej i pelnej na znak
towarowy nr R — (...). W przypadku prawa ochronnego na znak towarowy dochodzenie roszczenia zakazowego ma
szczegblne znaczenie, gdyz brak reakeji uprawnionego moze doprowadzi¢ do degeneracji znaku, a w konsekwencji
do wygaszenia prawa ochronnego. Poniewaz przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy jest skuteczne
wobec 0séb trzecich z chwilg wpisu tego przeniesienia do rejestru znakoéw (art. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 3
p-w.p.), nabywca prawa uzyskuje legitymacje do dochodzenia roszczen dopiero z chwila wpisu do rejestru. Przyjmuje
sie, ze licencjonodawca ma obowiazek utrzymania zarejestrowanego prawa ochronnego tak dlugo jak licencja nie
wygasnie. Zatem nalezy przyjaé, ze podmiotem uprawnionym do wystepowania z roszczeniami przystugujacymi w
razie naruszenia prawa jest takze licencjobiorca wylaczny, ktorego licencja zostala wpisana do rejestru, chyba ze
umowa licencyjna wylacza takie uprawnienie (art. 76 ust. 6 p.w.p.) U podstaw przyjetej regulacji lezy nie tylko dazenie
do wzmocnienia pozycji prawnej licencjodawcy, ale takze ochrona intereséw konsumentow przed wprowadzeniem w
blad co do pochodzenia towar6éw lub utratg ich nalezytej jakoéci. Z tego wzgledu nie bylo podstaw do kwestionowania
legitymacji powoda do wystgpienia z przedmiotowym powd6dztwem.

Co do zarzutéw naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemyslowe;j
(dalej p.w.p.).

W ocenie powoda Sad Okregowy naruszyt art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez jego bledna wykladnie i zastosowanie.
Stosownie do art. 296 ust. 2 pkt p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym
uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w
odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére
obejmuje w szczegoblnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.



W pierwszym rzedzie nalezy odnie$¢ sie do zarzutoéw powoda kwestionujacych ustalenie braku podobienstwa obu
znakow.

Pierwszoplanowa funkcja znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (ustugi), czyli funkcja
odroézniania. Znak wskazuje, ze towar nim opatrzony pochodzi z przedsiebiorstwa uzywajacego tego znaku albo z
innych przedsiebiorstw zwiazanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposob, ktory ma wplyw na
powstanie lub zbyt towaréw ze znakiem.

Nie mozna zgodzi¢ sie ze skarzacym, co do tego, ze Sad Okregowy niewlasciwe zastosowal art. 296 ust. 2 pkt 2
p-w.p., przez pryzmat wzorca przecietnego odbiorcy uslug na relewantnym rynku. Niebezpieczenstwo wprowadzenia
w blad jest oceniane z punktu widzenia ,modelowego” odbiorcy, a wiec obiektywnego wzorca. Niebezpieczenstwo to
jest wypadkowa podobienstwa towarow i znakdéw. Obydwa elementy lacza sie ze soba $cisle i przecietny odbiorca,
dokonujac wyboru towaréw, w toku poréwnywania znaku towarowego ich nie rozdziela. Polega ono na mozliwos$ci
blednego, nie odpowiadajacego rzeczywistosSci, przypisania przez odbiorce danego towaru uprawnionemu. Znakiem
towarowym moze by¢ jedynie znak, ktéry umozliwi odréznienie podobnych towaréw i przypisanie ich pochodzenia
od jednego konkretnego podmiotu. Podobienstwo miedzy znakami jest tym wieksze, im wieksza jest mozliwo$c
skojarzenia znaku zgloszonego ze znakiem z wcze$niejszym pierwszenstwem ze wzgledu na sile odrézniajaca drugiego
z wymienionych znakow. (E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2003).

Wskazaé zatem trzeba, ze znak pozwanego ma charakterystyczna grafike, ktora daje wrazenie przestrzenno$ci znaku,
ponadto - co istotne - sklada sie takze z drugiego czlonu ,,(...)”. Z kolei trzon firmy powoda stanowi kilka wyrazow, a

jej obligatoryjne elementy stosownie do art. 43 (Dk.c. obejmuja takze imie i nazwisko powoda oraz czlon ,(...). Ocena
podobienstwa czy réznicy w oznaczeniu firm winna uwzgledniaé¢ wszystkie elementy nazwy firmy.

Skarzgcy zarzut naruszenia art. 296 ust.2 pkt. 2 upatrywat takze w ,nieustaleniu stopnia podobienstwa oferowanych
przez strony ustug” i ,,uznaniu, ze zbiezno$¢ znakdéw towarowych nalezy ocenia¢ przez pryzmat wystepujacych miedzy
nimi réznic”. Zarzut ten okazatl sie nietrafny.

W my$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna czeéc
wlaéciwego kregu odbiorcéw moglaby zostaé skloniona do omyltkowego skorzystania z uslug powoda, myslac, ze
chodzi o ushugi pozwanego, ewentualnie moglaby uznac¢, ze ushlugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze
soba gospodarczo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w spos6b catoéciowy, wedlug
sposobu postrzegania okre$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okoliczno$ci konkretnego
przypadku, szczegélnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ushug, ktérych one
dotycza. Nadto zgodnie z brzmieniem w/w przepisu ocenie podlega ewentualne podobiefistwo uslug, nie ma
zatem obowigzku réznicowania, czy tez okres$lania stopnia tego podobienstwa, jak tego oczekuje skarzacy. Warto
zaakcentowac, ze uzycie w firmie pozwanej dwoch rownorzednych znaczeniowo stow ,,(...)” prowadzi do stworzenia
oznaczenia, ktére wskazuje potencjalnym klientom, ze jedna z gléwnych obszaréw dzialalno$ci pozwanej sa ustugi w
dziedzinie ustug telekomunikacyjnych w sferze infrastruktury sieciowej (,(...)” ztiangielskiego sieci). Uslugi oferowane
przez pozwang maja charakter wysoko specjalistycznych iich odbiorcami sg zorientowani, posiadajacy znaczng wiedza
o uslugach telekomunikacyjnych, klienci (m.in (...) S.A, (...) S.A). Dla tej grupy odbiorcéw okreslenie stowne ,,(...)”
jest wyrazne i istotne znaczeniowo. Zarzut powoda w zakresie niepelnego ustalenia wzorca odbiorcéw ustug okazal
sie zatem chybiony.

Sprawdzanie podobienistwa znakéw powinno prowadzi¢ do obiektywnego bilansu podobienistw i réznic, a ich sume
nalezy odnie$¢ do przecietnej uwagi rozsadnego kupujacego. Z pewnoscig juz pobiezna ocena spornych znakow
prowadzi do wniosku, ze réznia sie one znaczaco. Sad Okregowy calo$ciowo ocenil podobiefistwo znakow towarowych,
do ktérych uprawione sa strony. Pierwszy czlon jest podobny, przy czym znaki roznia sie jesli idzie o ich budowe
graficzng, wizualna. Podobienstwo wizualne ocenia sie z punktu widzenia liczby stow badz liter w ogole, liczby
stow badz stow takich samych, ich ksztaltu, ukladu jak i koloru. W oznaczeniu (...) wystepuje element graficzny
w postaci (...)”, ktory dzieli stowo ,(...)” po polowie, natomiast w znaku towarowym powoda znalazla zastosowanie



charakterystyczna czcionka, w ktorej kazda litera sklada sie z dwukolorowych liter. Oba znaki r6znia sie takze
kolorystyka. Dla oceny podobienstwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Z pewnoscig
taka sama liczba sylab, minimalne rdéznice wizualne i wyrazne wspdétbrzmienie fonetyczne podwyzszaja ryzyko
pomylki. W rozpoznanej sprawie takie ryzyko pomylki nie zachodzi. Doda¢ wypada, Zze ocena ryzyka konfuzji,
w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw, powinna sie opiera¢ na
wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i
dominujacych.

Slowny znak towarowy wyraza sie w dwoch podstawowych postaciach. Po pierwsze jest to postac literowa,
wizualna, stanowigca uporzadkowana kompozycje liter z danego alfabetu, z reguly bedaca desygnatem stowa,
ktéremu przypisane jest okreslone znaczenie w danym jezyku. Warstwa fonetyczna (brzmieniowa) stlownego znaku
towarowego, wyraza sie dzwiekowym brzmieniem skladajacych sie na ten znak glosek (sylab). Dla stwierdzenia
identyczno$ci stownych znakéw towarowych, w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p., konieczne jest zatem
ustalenie, ze sa one tozsame zar6wno w swojej warstwie wizualnej (literowej), jak i fonetycznej (brzmieniowej).

Samo leksykalne zestawienie czlonéw spornych znakéw wskazuje, ze rbéznig sie one dostatecznie. CaloSciowe
poréwnanie nazw firm powoda i pozwanej jednoznacznie prowadzi do wniosku o braku podobienistwa pomiedzy tymi
firmami w stopniu wywolujacym ryzyko konfuzji. Wbrew twierdzeniom skarzacego oznaczenie ,,(...) nie jest nazwa
fantazyjna, ktora zostala stworzona przez powoda. Slowo to powstato ze zlozenia poczatkowych liter stow powszechnie
znanych w jezyku polskim tj. ,elektryka”, ,elektronika” i ,, telekomunikacja”. Pozwana w swojej dzialalnoéci uzywa
znako6w towarowych stowno-graficznego (...) (prawo ochronne C. nr (...)) oraz slownego (...) (prawo ochronne C. nr
(...)), na podstawie umowy licencyjnej zawartej z (...) oraz zgody E. O. na uzywanie znaku. Bezspornym bylo, ze pow6d
zaprzestal prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej w dniu 17 lipca 2002 r. Wniost aportem swe przedsiebiorstwo do
spolki (...) sp. z 0.0. w P., ktorej jest jedynym wspdlnikiem i zaprzestal faktycznego poslugiwania sie firma (...) w
prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej. (...) sp. z 0.0. posiada, wlasng, odrebna od powoda podmiotowo§é prawnag
oraz zdolno$¢ nabywania praw i zaciagania zobowigzan we wlasnym imieniu i nie jest strong postepowania. Tym
samym nie sposob przyjaé, ze zachodzi jakiekolwiek ryzyko wprowadzenia potencjalnych odbiorcéw ustug w blad,
skoro powdd od ponad 10 lat nie prowadzi dzialalno$ci gospodarczej. Powdd nie wykazal, aby prowadzit obecnie
dzialalno$é gospodarcza i postugiwal sie w stosunkach handlowych obecnag firmg. W 2002 r. przedsiebiorstwo powoda
zostato wniesione aportem do (...) sp. z 0.0. W sytuacji, gdyby nawet przyjaé, ze prawo do firmy nie wygasto na
skutek zaprzestania prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, to ochrona tego prawa znajduje zastosowanie dopiero w
momencie wykonywania dzialalno$ci gospodarczej na takim samym rynku wobec tozsamego kregu klientow. Powod
nie udowodnil, aby obecnie prowadzit jakakolwiek dzialalno$é gospodarcza. Brak bylo zatem podstaw do uznania, ze
ustugi §wiadczone przez powoda sg identyczne lub podobne do ustug §wiadczonych przez pozwana.

Warto w tym miejscu zasygnalizowac, ze ocena identyczno$ci znaku z wcze$niejszym znakiem uprawnionego
dokonywana jest wedlug regut ustalonych w wyroku ETS w sprawie (...) (wyrok zdn. 20 marca 2003 r., C-291/00, Zb.
Orzeczen 2003, pkt. 54, s.I- (...)). Stanowisko Trybunatu w tej kwestii jest rozumiane w ten sposo6b, ze dane oznaczenie
jestidentyczne ze znakiem towarowym wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzania dodatkowych
elementdw, wszystkie elementy skladajace sie na ten znak lub gdy rozpatrywane jako calo$¢ wykazuja réznice, ktore
sq tak nieznaczne, ze moga zostaé niedostrzezone przez przecietnego odbiorce (por.: Opinia Rzecznika Generalnego
N. Jadskinema z dnia 24 marca 2011 w sprawie C-323/09).

Co do zarzutu blednej wykladni art. 433 § 1 k.c.

Z przywolanego przepisu wynika, ze ,Firma przedsiebiorcy powinna sie odrbznia¢ dostatecznie od firm innych
przedsiebiorcow prowadzacych dzialalno$é na tym samym rynku.” Niewatpliwie chroniony prawem znak ochronny
powoda oraz pozwanej réznia sie dostatecznie. Jak juz wspomniano, ocena podobienstwa czy réznicy w oznaczeniu
firm winna uwzgledniaé¢ wszystkie elementy firmy. Nie ma tez ryzyka omylki, skoro faktycznie powo6d nie prowadzi
dzialalnoSci gospodarczej a swoja aktywno$¢ na tym polu koncentruje na (...) Spolce z o.0. (ktéra nie jest
strona postepowania). Dodaé¢ wypada, ze obecnie na terenie kraju dziala kilkadziesiat podmiotéw wykorzystujacych



stowo ,(...) w funkcji firm lub oznaczenia handlowego. Przedmiot dzialalno$ci tych podmiotéow w wiekszo$ci
obejmuje $wiadczenie ustug elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych. Oznaczenie to nie ma wiec charakteru
oryginalnego i jest powszechnie uzywane przez podmioty dzialajace na rynku ustug elektroenergetycznych. Z tego

wzgledu nie zaslugiwal na uwzglednienie zarzut naruszenia art. 43P ke

W tym stanie rzeczy biorac pod uwage powyzsze, Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. apelacje oddalit jako
bezzasadng. O kosztach postepowania odwolawczego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 10 pkt. 20
i § 12 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci
radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu.

P. Gorecki B. Wysocki J. Geisler



