Sygn. akt I ACa 306/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2013 r.

Sad Apelacyjny we Wroclawiu — Wydzial I Cywilny w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Iwona Biedron (spr.)

Sedziowie: SSA Walter Komorek
SSA Ewa Glowacka

Protokolant: Katarzyna Stalewska

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. we Wroclawiu na rozprawie

sprawy z powodztwa OpolCan K. Harazinski spolki komandytowej w O.
przeciwko (...) spélce z 0.0. w O.

o zaniechanie naruszania znakoéw towarowych

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Opolu

z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt VI GC 76/11

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej 788 zl tytulem kosztéow postepowania
apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Powdd (...) Sp. komandytowa w O. w pozwie skierowanym przeciwko (...) spolce z 0.0. w O. domagat sie zakazania
naruszania przez pozwanego praw ochronnych przyshugujacych powodowi na: znak towarowy slowno-graficzny
»0. H. cyfrowe rozwiazania”, znak towarowy slowny ,(...)” przez zakazanie pozwanemu ich uzywania w obrocie
gospodarczym, zakazanie uzywania domeny internetowej ,,(...), nadto zlozenia przez pozwanego o$wiadczenia woli o
przeniesieniu na rzecz powoda prawa do tej domeny, a wreszcie pisemnego o$wiadczenia o tre$ci wskazanej

W pozwie.

W odpowiedzi na pozew pozwany domagal sie oddalenia powodztwa

w calo$ci i zasadzenia na swoja rzecz kosztéw postepowania. Pozwany zaprzeczyl podobienstwu znakéw stowno-
graficznych, na ktére powod uzyskat znaki

ochronne do znakéw uzywanych przez niego, tj. (...)1 (...).



Wskazal, ze autorami slowa (...) byli komplementariusz powodowej spdlki oraz prezes zarzadu pozwanej. Nadto
wskazywal na zaistnienie przestanek

z art. 160 ustawy Prawo wlasnoéci przemystowej, albowiem prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza lokalng, w niewielkim
rozmiarze i od 1993 r. uzywa tego oznaczenia

w dobrej wierze.

Zaskarzonym wyrokiem Sad Okregowy zakazal pozwanemu naruszania prawa ochronnego na znak towarowy stowno-
graficzny "O. H. cyfrowe rozwiazania” ((...) przez zakazanie stronie pozwanej uzywania oznaczenia stowno-graficznego
(...) (granatowo — czerwona kursywa) w obrocie gospodarczym, w tym oferowania, reklamowania, sprzedazy lub
innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu towaréw i ustlug opatrzonych tym oznaczeniem; umieszczania
tego oznaczenia na dokumentach zwigzanych

z wprowadzaniem towardw lub §wiadczeniem uslug; umieszczania tablic informacyjnych zawierajacych to oznaczenie
w lokalu spélki; poslugiwania sie tym oznaczeniem w celu reklamy, w tym w Internecie (pkt 1), zakazal pozwanemu
naruszania prawa ochronnego na znak towarowy stowny ,(...)” ((...)) przez zakazanie uzywania oznaczenia stownego
»(...)” w obrocie gospodarczym, w tym oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu,
importu, eksportu towarow i uslug opatrzonych tym oznaczeniem; umieszczania tego oznaczenia na dokumentach
zwigzanych z wprowadzaniem towarow lub §wiadczeniem ushlug; umieszczania tablic informacyjnych zawierajacych
to oznaczenie w lokalu sp6lki; postugiwania sie tym oznaczeniem w celu reklamy,

w tym w Internecie (pkt 2), zakazal pozwanemu naruszania prawa ochronnego

na znak towarowy slowny ,(...)” ((...)) przez zakazanie uzywania domeny internetowej ,(...)” do oferowania i
wprowadzania do obrotu towaréw lub ustug objetych prawem ochronnym (pkt 3), w pozostalym zakresie pow6dztwo
oddalit (pkt 4) oraz orzekl o kosztach postepowania.

Orzeczenie zapadlo po ustaleniu przez Sad Okregowy nastepujgcego stanu faktycznego sprawy:

Strona powodowa ,,(...) sp. komandytowa w O. powstala w kwietniu 1993 r., poczatkowo w formie spdtki cywilnej,
a pierwszymi wspoélnikami byli K. H. (1) oraz M. K.. Pozwana (...) sp. z 0. 0. w O., powolana zostala przez tych
wspOlnikow w grudniu 1993 r.

w celu importu towaréow z krajéow Europy Zachodniej. Przedmiotem dzialalno$ci obu spolek jest sprzedaz i wynajem
oraz konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i liczacych, w szczegolno$ci: kopiarek, drukarek,
urzadzen telekomunikacyjnych, komputeréw i urzadzen wielofunkcyjnych.

W 2004 r. K. H. (1) i M. K., wspolnicy obu spolek, zdecydowali o prowadzeniu dzialalnosSci gospodarczej oddzielnie,
uzgodnili wowczas, ze powodowa spoltke przejmie K. H. (1), natomiast pozwana M. K., za stosownym rozliczeniem
finansowym.

W obrocie gospodarczym powoddka postuguje sie trzema znakami towarowymi, ktore zarejestrowane zostaly przez
Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Sa nimi: znak slowny (...), ktéry podlega ochronie prawnej od dnia
11.04.2005 1. oraz znaki slowno — graficzne: (...) (nowoczesna grafika) podlegajacy ochronie od dnia 20.09.2006 1. i
,»,0. H. cyfrowe rozwigzania” o niebieskiej kursywie, podkreslony dwoma czerwonymi kreskami

z ochrona prawng od dnia 31.07.2005 r. Pozwana postuguje sie znakiem stowno

— graficznym (...) o granatowo czerwonej kursywie i znakiem stowno

— graficznym (...), nie posiada praw ochronnych z rejestracji znaku towarowego. Pozwana ubiegala sie o taka ochrone
na znak towarowy (...), jednak wobec sprzeciwu powodki postepowanie o rejestracje zostalo umorzone.

Znaki towarowe stron wykorzystywane sa w obrocie gospodarczym

do identyfikacji firmy, prowadzonego przedsiebiorstwa oraz oferowanych towaréw

i ustlug, w tym na witrynach lokalu, papierze firmowym, fakturach, wizytéwkach oraz witrynach internetowych. W
przeszlo$ci wystepowaly przypadki wprowadzenia klientéw w blad co do pochodzenia towaréw i ustug, a mianowicie
klienci jednej sp6lki regulowali platnosci na rzecz drugiej, towar zamowiony przez jedng spotke omytkowo trafial do
drugiej. Pomimo tego powdd nigdy nie wzywal pozwanego



do zaprzestania uzywania znaku stlownego i stowno — graficznego (...).

Nazwa (...) powstala z polgczenia nazwy miasta (...) oraz slowa ,(...)”, ktére moze sie kojarzy¢ badz z angielskim
stowem oznaczajacym ,,(...)”, ,(...)” badz z nazwa koncernu ,,(...)” — $wiatowego lidera w produkcji drukarek, kopiarek
iurzadzen wielofunkcyjnych. Warstwa fonetyczna i znaczeniowa znaku ,,(...)” uzywanego przez strony jest identyczna,
stad istnieje ryzyko wprowadzania odbiorcéw w blad. Oba znaki nazwe wyodrebniaja za pomoca dwdch czlonow: (...)
i (...), korzystaja z tej samej palety barw - odcieni koloru niebieskiego i czerwonego, ktére sg jednym z najsilniejszych
czynnikow odroézniajacych, czcionka uzywana przez obie firmy jest ta sama, co nie pozwala

na stwierdzenie unikatowosci tych znakéw. W obu przypadkach nazwa firmy jest tre$cia znaku i najwazniejszym
elementem rozrézniajacym. Wystepujace miedzy znakami stron réznice takie jak rzymska II w tle (w przypadku
pozwanej),

czy dodatkowy element slowny ,H. cyfrowe rozwiazania” (u powddki) oraz stopien nasycenia barwy, podkre§lenie i
rzucany cien w tle sg wtorne i nie posiadaja samodzielnej sily odrozniajacej, nie stanowig istoty znaku, nie buduja
jego formy

i nie rozstrzygaja o jego odrebnosci.

W $wietle powyzszych ustalen Sad Okregowy uznal powodztwo

za uzasadnione w przewazajacej cze$ci. OkolicznoSci faktyczne w sprawie byly miedzy stronami bezsporne, spor
sprowadzal sie natomiast do ustalenia czy miedzy znakami slownymi i sfowno — graficznymi, jakimi posluguja sie
strony, zachodzi podobienstwo, ktore skutkuje naruszeniem przepisoéw ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej (dalej
p.w.p.) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

a w takze czy pozwanemu przystuguje ochrona z art. 160 p.w.p.

Opierajgc sie o tres¢ opinii bieglego i podzielajgc jej wnioski Sad Okregowy uznal, ze miedzy znakami towarowymi
slownymi i stowno - graficznymi uzywanymi przez strony do oznaczenia identyfikacji oferowanych ustug zachodzi
podobienstwo. Obie spélki uzywaja tej samej nazwy, logo oraz napisow i estetyki we wszystkich swoich dzialaniach,
a nadto wykonuja konkurencyjng dzialalno$¢ na tym samym obszarze. Pomiedzy spornymi znakami towarowymi
wystepuje duze podobienstwo, tj: podobny ksztalt znakow ,,(...) cyfrowe rozwiazania” i (...), w obu przypadkach wzrok
skupiony jest w zasadzie na slowie (...)

(a pozostale czlony sa niezauwazalne i w zwigzku z tym te oznaczenia nie maja istotnego znaczenia); podobna jest
wielko$¢ liter i ich relacja do reszty kompozycji, podobny jest kroj czcionek i kolorystyka, nie wspominajac juz o tym,
ze podobna jest warto$¢ fonetyczna tych znakow.

Wskazujac na tre$¢ art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sad Okregowy zwrdcil uwage, ze naruszenie prawa ochronnego na tego
rodzaju znak towarowy polega

na uzywaniu w obrocie bezprawnie znaku towarowego identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego w odniesieniu do towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw
w blad, ktore obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznac,
iz dane towary lub ushlugi oznaczane zgloszonym znakiem towarowym pochodza z tego samego przedsiebiorstwa,

co towary oznaczane wezeSniejszym znakiem towarowym, lub ewentualnie

z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. W $wietle powyzszego Sad ten przyznal racje powodowi, ze
podobienstwo znaku pozwanego do znaku powoda jest na tyle znaczace, iz uzywanie ich moze przynie$é pozwanemu
nienalezng korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru znaku uzywanego przez powoda.

Sad I instancji nie podzielil stanowiska pozwanego, ze moze on, po mysli

art. 160 p.w.p., domaga¢ sie dalszego bezplatnego uzywania znaku stlownego (...) w nie wiekszym niz dotychczas
zakresie. Zdaniem Sadu Okregowego pozwany nie udowodnit przestanek stosowania powyzszego przepisu.
Pozwany, poza zgloszeniem wniosku o przestuchanie stron, nie wykazal zadnej inicjatywy dowodowej w tym
przedmiocie. Nie udowodnil, ze prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza o lokalnym zasiegu i w niewielkim rozmiarze,



a takze, ze nie mial §wiadomos$ci owego naruszenia. Przyznal wszakze, ze wiedzial o postepowaniu toczacym sie z
wniosku powoda o zarejestrowanie znakow w 2005 r.

Sad I instancji nie podzielil takze argumentow pozwanego, jakoby dla nabywcéw nie ma znaczenia czy zakupiony
towar lub ustuga pochodzi od powoda czy pozwanego. Kojarzac, iz na rynku lokalnym od lat istnieje firma oferujaca
dany sprzet, potencjalny klient nie odr6zni odrebnosci firmy (...) od firmy (...). Nazwa (...) nie sugeruje rowniez
potencjalnemu klientowi przedmiotu ustug sp6lki, jest ona bowiem nazwa fantazyjng powstala z polaczenia dwoch
stow (...) i (..)— co nie naprowadza do skojarzen, ze firma specjalizuje sie w sprzedazy drukarek, toneréw,
kserokopiarek i ich serwisie.

Oddalajgc powddztwo w czeéci, tj. co do zadania zakazania uzywania

domeny internetowej ,,(...)” Sad Okregowy podzielil poglad orzecznictwa,

iz zarejestrowanie domeny internetowej, w ktérej nazwie uzyto cudzego zarejestrowanego znaku towarowego, nie
musi prowadzi¢ do naruszenia praw ochronnych uprawnionego lub stanowi¢ czynu nieuczciwej konkurencji.
Odnoszac sie do zadania przeproszenia Sad miat na uwadze, ze obie spo6iki wspolnie zalozyli K. H. (1) i M. K.. Po
zakonczeniu wzajemnej wspolpracy, a takze po zarejestrowaniu w Urzedzie Patentowym RP znakdéw towarowych
powod nigdy nie wzywal pozwanego do zaprzestania uzywania tego oznaczenia, nie sprzeciwial sie temu przez
kilkanascie lat. Z tych przyczyn zadanie opublikowania o§wiadczenia w gazetach o treSci wskazanej w pozwie ocenil
jako zbyt daleko idace.

Sad Okregowy podzielil stanowisko powoda, ze w okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy ochrone prawna zgloszone
zadanie znajduje takze
na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozstrzygniecie o kosztach sadowych Sad Okregowy uzasadnil trescia
art. 100 k.p.c.

Od wyroku apelacje wywidd} pozwany. Zaskarzajac wyrok w czesci, a to

w zakresie pkt 1, 2, 3 1 6, wniosl o jego zmiane i oddalenie powodztwa w tym zakresie oraz zasadzenie od powoda
na rzecz pozwanego kosztow procesu za obie instancje. W apelacji pozwany sformulowal zarzut naruszenia przez
Sad I instancji art. 233 § 1 k.p.c. przez dokonanie dowolnej, a nie wszechstronnej oceny zgromadzonego materialu
dowodowego i dowolne uznanie, ze pozwanemu

nie przystuguje uprawnienie do bezplatnego uzywania znaku stownego ,,(...)” oraz oznaczenia stowno-graficznego ,(...)
IT” ze wzgledu na zaistnienie przestanek okreslonych w art. 160 p.w.p.

W odpowiedzi na apelacje powod wniost o jej oddalenie i zasadzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztéw
postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja pozwanego nie zdotala podwazy¢ trafno$ci zaskarzonego wyroku.

W rozpoznawanej sprawie, na etapie postepowania apelacyjnego, sporna pozostata jedynie kwestia stosowania art.
160 p.w.p. w ustalonym stanie faktycznym sprawy. Pomimo sformulowanego w apelacji zarzutu naruszenia art. 233
§ 1 k.p.c., pozwany w rzeczywisto$ci podjal polemike ze stanowiskiem Sadu I instancji

w zakresie stosowania prawa materialnego. Skoro zatem pozwany stanu faktycznego sprawy nie kwestionowal, to Sad
Apelacyjny, uznajac dokonane przez Sad Okregowy ustalenia faktyczne za prawidlowe i wyczerpujace, w caloSci
jepodzielili przyjal za podstawe swego rozstrzygniecia. W konsekwencji takze kwestia podobienstwa znakéw stownego
i slowno — graficznych ,(...)”, uzywanych przez obie strony procesu zostala przesadzona. Zbedne w tej sytuacji

sq takze rozwazania odnoszace sie do oceny czy owo podobienstwo wprowadza

w blad potencjalnych klientéw powoda i pozwanego. Taki bowiem wniosek plynie wprost z ustalenia podobienstwa
oznaczen uzywanych przez strony sporu.



Przystepujac do rozwazan dotyczacych naruszenia prawa materialnego

na wstepie przypomnieé nalezy, ze do czasu zarejestrowania znak towarowy bedzie tylko oznaczeniem slownym
uzywanym lub mozliwym do uzywania przez jednego lub wielu zainteresowanych, ale bez wylacznosci prawa do
niego. Natomiast od czasu zarejestrowania w Urzedzie Patentowym RP, a w konsekwencji uzyskania ochrony prawnej
dla okreslonego wyrazenia jezykowego, uzyskuje ono ochrone wtasciwg prawom bezwzglednym. Prawo ochronne
udzielone na znak towarowy ma bowiem bezwzgledny charakter, jest skuteczne erga omnes, a wiec wobec wszystkich
innych podmiotéw, ktére wytwarzaja towary lub $wiadcza uslugi takie same, jak objete rejestracja lub do nich
podobne. Prawo do znaku jest zatem skuteczne przeciwko kazdemu konkurentowi, ktéry uzywa cudzego znaku lub
znaku do niego podobnego dla oznaczania wtasnych towarow takiego samego rodzaju lub podobnych.

Owo skuteczne erga omnes prawo doznaje jednak ograniczen z mocy wyraznego przepisu ustawy, wéréd nich wypada
wskazac¢ wlaénie na art. 160 p.w.p., ktorego zastosowania domaga sie pozwany. Zgodnie z tym przepisem osoba, ktdra,
prowadzac lokalng dzialalno$é gospodarcza w niewielkim rozmiarze, uzywala

w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego nastepnie jako znak towarowy

na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezplatnie uzywaé tego oznaczenia

w nie wiekszym niz dotychczas zakresie. Skoro przepis ten kreuje wyjatek od ogdlnej zasady, totez jak w przypadku
kazdego wyjatku nalezy wykladaé go $cidle, niedopuszczalne sa wszelkie proby rozszerzenia jego stosowania na
inne stany, anizeli wprost w dyspozycji tego przepisu wskazane. Uprawnienie do dalszego, bezplatnego korzystania
z zarejestrowanego znaku towarowego przyslugiwa¢ wiec moze wylacznie takiemu przedsiebiorcy, ktory prowadzi
lokalng dzialalno$¢ gospodarcza w niewielkim rozmiarze i uzywa w dobrej wierze oznaczenia, ktére pézniej zostalo
zarejestrowane.

Jak trafnie wskazal Sad Okregowy to na pozwanym, ktéry domaga

sie zastosowania wobec niego art. 160 p.w.p. spoczywat ciezar udowodnienia przestanek zastosowania tego przepisu,
a wiec zakresu terytorialnego uzywania znaku oraz rozmiaru prowadzonej przezen dzialalnosci, jak rowniez tego,

Ze rozpoczecie korzystania ze znaku nastapilo przed data zgloszenia przez powoda znaku do rejestracji.

Pozwany niewatpliwie wykazal, wbrew odmiennemu stanowisku powoda prezentowanemu w toku procesu, a takze w
odpowiedzi na apelacje, ze uzywajac znaku towarowego zarejestrowanego przez powoda dzialal w dobrej wierze.
Przede wszystkim przy dokonywaniu tej oceny nie mozna zapominaé, ze gdy ustawa uzaleznia okres$lone skutki prawne
od dobrej lub zlej wiary, zgodnie z art. 7 k.c. nalezy domniemywac dobra wiare. Domniemanie powyzsze jest oczywiscie
wzruszalne, jednakze w ocenie Sadu Apelacyjnego w toku niniejszego postepowania powodd temu obowigzkowi nie
podolal. Argumentacja powoda jakoby przyzwolenie

na korzystanie ze spornego oznaczenia trwalo jedynie do czasu rzeczywistego rozstania wsp6lnikow, co miato miejsce
W 2004 1. jest chybiona. Do czasu rozstania wspdlnikow nie sposob w ogole moéwi¢ o prawie powoda do korzystania z
tego znaku, skoro obie sp6lki w tym czasie byly ze sobg powigzane kapitalowo i obie stuzyly realizacji wspo6lnych celéw
wspolnikow. Istotne z punktu widzenia dobrej wiary pozwanego jest to, iz pierwotni wspo6lnicy obu spolek, bedacych
stronami niniejszego sporu, zgodnie zadecydowali, iz zakoniczenie wspdlnego prowadzenia przez nich dziatalno$ci
nastapi w ten sposoéb, iz kazdy z nich samodzielnie bedzie prowadzil jedna ze spdlek. Wspoélnicy nie uregulowali
wowczas kwestii zwigzanych

z uzywaniem znaku towarowego ,,(...)”, przeciwnie kazdy z nich rozpoczal samodzielnie dzialalno$¢ w ramach przejetej
spolki, poslugujac sie dotychczasowa jej firma, a wiec odpowiednio (...) K. H. Sp. j.i (...) Sp. z 0. 0. W §wietle
powyzszego uznac nalezy, ze pozwany rozpoczal uzywanie spornego znaku towarowego za zgoda powoda. Z materialu
dowodowego zaproponowanego przez strony nie wynika takze aby w okresie kolejnych 6 lat powod zadal zaprzestania
przez pozwanego dalszego uzywania znaku towarowego.

Powod nie uczynil tego takze pomimo uzyskania prawa ochronnego, przez kolejne lata. Tym samym az do momentu
przedprocesowego wezwania do zaprzestania uzywania zarejestrowanych przez powoda znakow towarowych,
pozwany byl

w dobrej wierze.



Dla uzyskania przez przedsiebiorce statusu uzywacza uprzedniego

i mozliwoéci dalszego korzystania z zastrzezonego znaku towarowego niezbedne jest wykazanie lacznie wszystkich
przestanek wskazanych w art. 160 p.w.p.

Pomimo zatem rozbudowanej argumentacji apelacji pozwanego wskazujacej na jego dobra wiare, ostatecznie podjeta
przez niego proba obrony nie mogla sie powie$¢. Pozwany bowiem nie wykazal, co wiecej w Swietle podjetej przez
niego inicjatywy dowodowej nalezy uznaé, ze nawet nie podjal proby udowodnienia, izby prowadzone przez niego
przedsiebiorstwo mialo wylacznie zasieg lokalny, za§ prowadzona przezen dzialalnosé byta niewielkich rozmiarow.

Pojecie lokalnego charakteru dzialalnoSci jest pojeciem nieostrym, nadto ustawodawca nie zawart definicji tego
rodzaju dzialalno$ci, ani nawet wskazoéwek pozwalajacych na odréznienie dzialalnosci o charakterze lokalnym od
innych rodzajow dzialalno$ci. W literaturze na tle wykladni tego pojecia wyrazane

sq poglady, iz na lokalny charakter dzialalnoSci wskazuje prowadzenie jej na $cisle okreSlonym, ograniczonym
terytorialnie obszarze. Wielko$¢ tego obszaru nie moze by¢ znaczna, jednakze kwalifikacja tej przestanki musi
przebiegat kazdorazowo

z uwzglednieniem okoliczno$ci sprawy. Wymog lokalnego charakteru dzialalnosci bedzie bowiem inaczej sie
przedstawial gdy uprawniony ze znaku towarowego prowadzi przedsiebiorstwo o zasiegu ogdlnokrajowym oraz gdy
zasieg terytorialny jego przedsiebiorstwa jest znacznie mniejszy, ograniczony do okreSlonego regionu czy regionéow.

W ustalonym w sprawie stanie faktycznym nalezy doj$¢ do przekonania,

ze dzialalno$¢ pozwanego nie jest ograniczona terytorialnie do okre$lonego

obszaru. Pozwany prowadzi dzialalno$¢ w O., jednakze z zeznan stuchanego

w charakterze strony M. K. wynika, ze spolka posiada klientoéw z calego wojewddztwa (...), za§ dostawcoOw z calego
kraju (k. 341). Pozwany oferuje swoje uslugi w Internecie, przez co, poszerza krag swoich potencjalnych odbiorcow,
nawet wykraczajac poza wskazywany przezen obszar wojewddztwa (...).

Co przy tym réwnie istotne, zakres terytorialny dzialalno$ci pozwanego pokrywa

sie z zakresem dzialalnoSci powoda, oferta obu spolek kierowana jest do odbiorcow krajowych, ze szczegbélnym
uwzglednieniem podmiotéw z obszaru wojewddztwa (...). W tej sytuacji, nawet gdyby mozna méwié o wyodrebnieniu
lokalnym obszaru dzialania pozwanego, i tak z uwagi na tozsamos¢ terytorialng z zakresem dzialania uprawnionego
ze znaku towarowego wykluczone byloby stosowanie

art. 160 p.w.p. Pojecie lokalnego charakteru dzialalno$ci musi by¢, jak juz wyzej wskazano, relatywizowane do obszaru
dzialania uprawnionego. Skoro powod jako obszar swego dzialania co do zasady wskazuje obszar wojewodztwa (...),
to z cala pewnoscia pokrywajacy sie z nim obszar dzialania pozwanego wylgcza mozliwo$¢ udzielenia mu ochrony na
podstawie art. 160 p.w.p. jako uzywaczowi uprzedniemu.

Kolejng przestanka warunkujgca zastosowanie art. 160 p.w.p. jest wymog prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w
niewielkich rozmiarach. Réwniez to pojecie nie zostalo przez ustawodawce zdefiniowane. W doktrynie mozna spotkac
sie

z pogladami, zgodnie z ktérymi niewielki rozmiar dzialalno$ci winno sie oceniaé

na zasadzie analogii do art. 26 § 4 k.s.h. Poglad ten nie jest powszechnie akceptowany, przeciwnie ma on wielu
przeciwnikow, zwraca sie jednak uwage,

ze przepis ten okreéla definicje przedsiebiorstwa w wiekszym rozmiarze,

a nie wylacznie spolki cywilnej (por.Marcin Trzebiatowski, Uzywacz uprzedni znaku towarowego. Prawo polskie
na tle prawnoporéwnawczym, w: Problemy prawa znakéw towarowych pod red. Janusza Barty, Prace Instytutu
Prawa Wlasnosci Intelektualnej UJ, zeszyt 86, Zakamycze 2004, str. 307-308). Poglad powyzszy nalezy traktowac
jednie jako punkt wyjécia do oceny konkretnego przypadku. Wszelkie proby uogoélnien odnoszace sie do rozmiaru
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej sa o tyle nieprzydatne, ze podobnie jak w przypadku oceny lokalnego
charakteru prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej, takze w razie jej niewielkich rozmiarach, ocena ta musi by¢
relatywizowana do rozmiaréw dzialalno$ci prowadzonej przez przedsiebiorce, ktéoremu przystuguje prawo ze znaku
towarowego. O niewielkim rozmiarze dziatalnoéci nalezy méwi¢ wowcezas, gdy podmiot uzywajacy znaku towarowego
tozsamego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi dzialalno$é o niewielkim zasiegu



terytorialnym, lokalnym i o niewielkim potencjale, a zatem nie jest w stanie konkurencyjnie zagrozi¢ uprawnionemu ze
znaku. Wymog niewielkiego rozmiaru prowadzonej dziatalnoéci o zasiegu lokalnym jest bowiem wynikiem zalozenia,
iz uprawnienie do bezplatnego korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego jest uzasadnione tym, iz uzywacz
nie bedzie konkurowal z uprawnionym i z uwagi

na potencjal obu przedsiebiorcéw nie bedzie stanowil zagrozenia dla prowadzonej przez uprawnionego dzialalnoSci.

Z zaproponowanych przez pozwanego Srodkow dowodowych nie sposéb wywodzié wnioskéw pozwalajacych na
dokonanie takiej oceny. Przeciwnie z caloksztaltu ustalen faktycznych w sprawie wynika, ze potencjal gospodarczy
obu spolek jest podobny, w zadnym razie nie mozna moéwic o tego typu zaleznosci,

iz dzialalno$¢ pozwanego nie stanowi zagrozenia konkurencyjnego dla dzialalnoSci powoda. W tej sytuacji nie mozna
zgodzic sie z pozwanym, iz spelnia on przestanki

z art. 160 p.w.p.

Reasumujac Sad Apelacyjny uznal, Ze wylacznie w sytuacji poré6wnania potencjalu i klienteli obu stron procesu, w
wyniku ktérej mozna bedzie mowic o takiej dysproporcji pomiedzy tymi podmiotami ktéra sprawia, ze korzystajacy
z cudzego, zarejestrowanego znaku towarowego nie zagraza konkurencyjnie uprawnionemu, zastosowanie znajdzie
regulacja przewidziana w art. 160 p.w.p.

Tymczasem w okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy uznaé trzeba, ze strony konkuruja na tym samym rynku, o
tozsamym zasiegu terytorialnym a obie sp6lki dysponuja podobnym potencjalem gospodarczym. To za$ prowadzié
musi

do wniosku, ze pozwany nie moze skutecznie powolaé sie na ochrone przewidziang w art. 160 p.w.p.

Z tych zatem przyczyn Sad Apelacyjny oddalil apelacje pozwanego jako bezzasadna na podstawie art. 385 k.p.c. O
kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 108 k.p.c.
Poniesione przez powoda koszty postepowania apelacyjnego obejmuja

koszty zastepstwa procesowego w wysokosci 630 zl ustalonej na podstawie

§ 10 ust. 1 pkt 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie oplat

za czynno$ci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej
udzielonej przez radce prawnego ustanowionego

z urzedu oraz koszty dojazdu w kwocie 158 z} zgodnie ze zlozonym przez pelnomocnika powoda spisem kosztow (k.
392).
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