Sygn. akt VIII GC 257/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 wrze$nia 2014 r.

Sad Okregowy w Szczecinie VIII Wydzial Gospodarczy

w skladzie:

Przewodniczacy SSO Agnieszka Wozniak

Protokolant: sekr.sagdowy Agnieszka Grygiel

po rozpoznaniu w dniu 8 wrze$nia 2014 r. na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) spotki akcyjnej w W.

przeciwko A. K. (1)

o ochrone dobr osobistych oraz prawa ochronnego na znak towarowy
I. oddala powodztwo,

II. zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwote 1217 zl (jednego tysiaca siedemnastu zlotych) tytulem kosztow
postepowania.

Sygn. akt: VIII GC 257/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 maja 2014 r. powoéd - (...) S.A. z siedzibg w W. domagal sie nakazania pozwanemu — A. K.
(2) zaniechania bezprawnego naruszania zarejestrowanego przez powoda prawa ochronnego na znak towarowy
(...), poprzez usuniecie zwrotu (...) z nazwy dzialalnosci gospodarczej pozwanego oraz wszelkich oznaczen jego
produktéw i ustug oraz usuniecia skutkéw dokonanego naruszenia prawa do nazwy, stanowiacego dobro osobiste
powoda, poprzez zamieszczenie po jednym o$wiadczeniu w ,(...) (...)” i Gazecie (...), dodatek (...), na jednej
ze stron od 1 do 8 w jednym wydaniu ukazujgcym sie od poniedziatku do piatku, o tresci ,,A. K. (2) prowadzacy
dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) wyraza ubolewanie i przeprasza (...) Spotke Akcyjna z siedziba w W.
oraz wszystkich kontrahentéw, ktorzy zostali wprowadzeni w blad, poprzez bezprawne uzywanie przeze mnie
nazwy (...), do ktérej prawa przystuguja (...) Spolce Akcyjnej w W.. Nie jestem, ani nie bylem, z uprawniong
Spolka (...) S.A. w W. w jakikolwiek sposéb powiazany, w szczegdlnosci, brak jest powiazan o charakterze prawno
— organizacyjno — finansowym. Niezwlocznie podejme dzialania zmierzajace do usuniecia z nazwy prowadzonej
dzialalnosSci gospodarczej stowa (...) i zobowigzanie pozwanego do poinformowania powoda o dacie publikacji, pod
rygorem uznania, ze obowigzek publikacji o§wiadczenia nie zostal spelniony. Zgodnie z Zadaniem pozwu o$wiadczenia
powinny mie¢ wymiary 17 cm x 12 cm i zostaé zamieszczone w terminie do trzech tygodni od dnia uprawomocnienia sie
orzeczenia. Nadto powo6d wnidst o upowaznienie go do wykonania czynnos$ci publikacji ogloszen, na koszt pozwanego
w przypadku jego zwloki oraz o zasadzenia od pozwanego na jego rzecz kosztow postepowania w wysokosci 1.817 zl,
w tym kosztow oplaty sagdowej w kwocie 600 zl oraz kosztow zastepstwa procesowego w wysokoéci 1.217 zk.

W uzasadnieniu pisma powod wskazal, ze znak towarowy (...) jest przedmiotem szeregu praw ochronnych, w
tym prawa ochronnego na znak towarowy. Zaznaczyl, Ze naruszenie przez pozwanego prawa powoda polega na
postlugiwaniu sie zwrotem (...) dla oznaczenia pozwanego, jego ustug lub towardéw, poprzez prowadzenie dzialalnoéci
gospodarczej pod nazwa (...) Firma (...). Dodal, ze samo dodanie imienia i nazwiska w sposéb niedostateczny wyr6znia



dzialalno$¢ pozwanego, gdyz slowo (...) jest najbardziej rozpoznawalnym elementem jego firmy, co uzasadnia
przyznanie powodowi prawa do ochrony tego zwrotu. Wskazal, ze pozwany narusza réwniez jego dobro osobiste w

postaci prawa do nazwy sp6kki, chronionego na mocy przepisu art. 43'° k.c. Zaznaczy}, ze uzywanie przez pozwanego
nazwy (...), negatywnie wplywa na renome jego firmy, wypracowana w toku wielu lat dziatalno$ci na rynku. Dodal,
ze dzialanie pozwanego prowadzi do wywolania u potencjalnych odbiorcow jego ustlug mylnego przekonania o
powiazaniu obu podmiotéw, czy wrecz nawet przekonania o ich identycznoéci. Podnidsl, ze aktualnie realizuje wiele
znaczacych inwestycji na terenie calego kraju, w zwigzku z czym spoélka i jej charakterystyczny znak towarowy
pozostaja rozpoznawalne na terenie zaréwno wojewddztwa (...) jak i calego kraju. Dodal, ze chociaz gléwne miejsce
prowadzenia dzialalno$ci pozwanego znajduje sie w S., to jednak reklamuje on jg takze w internecie, co zwieksza zakres
mozliwej dzialalno$ci na caly obszar wojewddztwa jak i kraju. Podnidsl, Ze dzialania pozwanego wyczerpuja rowniez
przestanki czynu nieuczciwej konkurencji, bowiem poslugiwanie sie przez pozwanego nazwa (...) dla oznaczania
przedsiebiorstwa oraz uslug, wywoluje u oséb trzecich nieuzasadnione skojarzenie z renoma spotki powodowe;j.
Wskazal, ze zaréwno jego dzialalno$c jak i dzialalno$é pozwanego, dotycza szeroko pojetego budownictwa. Zaznaczyl,
ze dzialania powoda naruszaja przepisy art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej, oraz art.
3, 51 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nadto dodal, ze zastrzezony znak towarowy jest znakiem
renomowanym, w zwiazku z czym ochrona przystuguje powodowi rowniez na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy —
Prawo wlasnosci przemystowej. Podniosl, ze wzywal pozwanego do zaprzestania naruszen przyshugujacych mu praw,
co jednak nie odniosto skutku.

W odpowiedzi na pozew z dnia 20 czerwca 2014 r. pozwany wniost o oddalenie powo6dztwa w calosci oraz o zasadzenie
od pozwanego na jego rzecz kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

W uzasadnieniu pisma wskazal, iz w sprawie bezsporne jest, ze powodowi przystluguje prawo ochronne na znak
towarowy ,budimex” o kolorze zoltym i szarym, ktére trwa od dnia 3 lutego 2010 r. Potwierdzil rowniez, ze prowadzi
on dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa: ,firma remontowo — budowlana budimex A. K. (2)”, zarejestrowana w dniu
1 grudnia 1998 r. Wskazal, ze wynika z tego, iz prowadzi swoja dzialalnoé¢ gospodarcza niemal od 12 lat przed
uzyskaniem ochrony na znak towarowy przez powoda. Nadto zaznaczyl, ze znaki towarowe poréwnuje sie calo$ciowo,
nie poprzez wybor jednego elementu znaku. Podniosl, ze znak towarowy powoda jest znakiem stowno — graficznym,
a wiec przy poréwnaniu tego znaku nalezy uwzglednia¢ wszystkie tworzace go elementy: slowa, grafike, kolor,
kompozycje. Dodal, ze dla uznania renomy znaku, znaczenie ma roéwniez okres uzywania przez niego oznaczenia
jego przedsiebiorstwa, duzo dluzszy niz okres wynikajacy z przedstawionego przez powoda $wiadectwa ochronnego.
Wskazal, ze niemozliwe jest w niniejszej sprawie ryzyko konfuzji, albowiem powdd jest spotka akcyjna z siedzibga w
W., a pozwany jest osobg fizyczna, ktora w nazwie firmy podaje nie tylko imie i nazwisko ale réwniez zwrot ,firma
remontowo — budowlana”.

W pi$mie z dnia 28 lipca 2014 r. pow6d wskazal, ze powstal w wyniku przeksztalcenia spdiki (...) spotki z ograniczona
odpowiedzialnoécig na podstawie uchwaly zgromadzenia wspolnikoéw z dnia 28 lipca 1994 r. o przeksztalceniu w
spolke akeyjna (...) s.a., w zwigzku z czym prowadzi dzialalno$¢ gospodarczg znacznie dluzej od pozwanego. Zaznaczyl,
ze prawo ochronne na znaku towarowym (...) przyslugiwalo mu juz od 8 wrze$nia 1999 r. Wskazal, ze funkcjonuje
na rynku znacznie dtuzej niz pozwany. Podniosl, ze gldownym elementem firmy pozwanego jest dowolnie dobrane
okreélenie (...).

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

(...) s. a. z siedzibg w W. jest spolka powstala poprzez przeksztalcenie spo6lki (...) spolki z ograniczona
odpowiedzialno$cig uchwala zgromadzenia wspdlnikdow z dnia 28 lipca 1994 r. Prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w
zakresie szeroko rozumianego budownictwa: wznoszenia obiektéw budowlanych, wykonywania rob6t budowlanych.
Aktualnie prowadzi realizacje na terenie calego kraju, m. in.: budowy stadionu w G., budowy bloku energetycznego
w elektrowni (...). W 2008 r. plasowala sie w pierwszej setce najwiekszych firm budowlanych w Europie, jest spotka
gieldows.



Bezsporne, a nadto dowod:
- wydruki ze strony internetowej k. 29 — 35,
- wydruk z KRS k. 9 — 15,

A. K. (2) jest przedsiebiorca prowadzacym dzialalnoé¢ gospodarcza w S. pod firma (...) budimex firma remontowo
— budowlana”. A. K. (2) rozpoczal wykonywanie dzialalno$ci gospodarczej z dniem 1 grudnia 1998 r. W
ramach wykonywanej dzialalnos$ci A. K. (2) zajmuje sie przede wszystkim wykonywaniem konstrukeji i pokryc
dachowych, rozbiérka i burzeniem obiektéw budowlanych, malowaniem i szkleniem oraz specjalistycznymi robotami
budowlanymi. Informacje o jego dzialalno$ci sa szeroko dostepne w internecie.

Bezsporne, nadto dowdd:
-wydrukz (...) k. 23,
- wydruki ze stron internetowych k. 24 — 28,

(...) S.A. jest uprawniony z tytulu prawa ochronnego na znak towarowy slowno — graficzny nr (...), skladajacy sie z
pisanego z6tymi, matymi literami wyrazu ,budimex”, umieszczonego na szarym, prostokatnym tle. Znak towarowy
jest zastrzezony m. in. dla uslug zwigzanych z szeroko rozumianymi ustugami budowlanymi. Pierwsza ochrone na
przedmiotowy znak (...) spolka (...) uzyskala od dnia zgloszenia w dniu 8 wrzeénia 1999 r., a nastepng od kolejnego
zgloszenia w dniu 3 lutego 2010 .

Dowod:

- $wiadectwo ochronne k 17, 67

- znak towarowy k. 18 — 20, 68 — 70,

- informacja o zgloszeniu k. 21 — 22, 71 — 72,

Pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r., nadanym listem poleconym, (...) s.a. wezwal A. K. (2) do zaprzestania naruszen
prawa polegajacych na wykorzystaniu zastrzezonego znaku towarowego dla oznaczania siebie i wlasnych produktow
czy ushug w obrocie gospodarczym.

Dowdd:
- wezwanie wraz z dowodem nadania k. 36 — 38.
Sad zwazyl, co nastepuje:

Powod w pozwie wskazywal na trzy (a w istocie cztery, majac na uwadze powolywanie sie przez niego na renomowany
charakter znaku towarowego) podstawy prawne dochodzonych przez siebie roszczen. Nalezalo zatem zbadac, czy
zaistnialy w sprawie stan faktyczny (w wiekszo$ci bezsporny), daje asumpt do formulowania przez niego zgloszonych
W pozwie roszczen.

Powod wskazywal, ze dysponuje prawem ochronnym na znak towarowy i z tego tytulu wywodzit prawo do domagania
sie przez pozwanego zaprzestania postugiwania sie przez niego zwrotem ,.budimex” w oznaczeniu nazwy dziatalnosci
gospodarczej pozwanego oraz wszelkich oznaczen jego produktow i ustug. Podstawe prawna dla formulowania tego
typu roszczen stanowi art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemyslowej (zwanej dalej
P.). Zgodnie z tym przepisem: Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w
obrocie gospodarczym:



1)znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow;

2)znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych
lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegélnoéci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3)znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$c lub by¢ szkodliwe dla
odroézniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

W niniejszej sprawie w gre mogly wchodzi¢ jedynie sposoby naruszen wskazane w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
albowiem uzywanie przez pozwanego sformulowania ,budimex” nastepowalo w ramach calego zwrotu okreslajacego
jego firme, nie moglo wiec by¢ uznane za oznaczenie identyczne do zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego
stowno — graficznego, skladajacego sie, w warstwie jezykowej jedynie z wyrazu ,budimex”.

Warunkiem naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zar6wno w odniesieniu do wszystkich przypadkow
okre§lonych w art. 296 ust. 2 P., jest bezprawne uzywanie tego znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu
do towaréw. W sprawie problematyczne pozostawalo, czy stan faktyczny wypehia przestanki uzywania w obrocie
gospodarczym znaku podobnego, do znaku zarejestrowanego.

Nalezy zauwazy¢, ze ochrona z tytulu prawa ochronnego na znak towarowy, sprowadza sie co do zasady do
kwestii zakazu uzywania przez nieuprawnionego oznaczenia identycznego lub podobnego dla oznaczania nim swoich
towar6ow (oraz — zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 11 2 P. — réwniez dla oznaczania nim swoich ustug). Wynika to z
podstawowej funkcji znaku, jaka jest oznaczanie pochodzenia towaru (ustugi). Tymczasem w niniejszej sprawie brak
jest podstaw do przyjecia, aby pozwany uzywal sformulowania ,budimex” w celu oznaczania nim swoich towaréw (a
w istocie oznaczania ustlug, ktore $§wiadczyl w ramach prowadzonej przez siebie dzialalnosSci gospodarczej). Strona
powodowa nie przedstawila bowiem zadnych dowodéw, z ktérych mogloby wynikaé, ze pozwany uzywa wyrazu
sbudimex” w kontekscie innym, niz poprzez przytoczenie firmy pod jaka prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza (tj. poprzez
postlugiwanie sie firma: ,A. K. (2) budimex firma remontowo — budowlana”). W doktrynie natomiast wskazuje sie,
ze uzycie znaku towarowego w ramach firmy przedsiebiorstwa nie stanowi uzycia znaku towarowego w charakterze
oznaczenia pochodzenia towaru, gdyz firma czy nazwa handlowa nie majg nie maja same w sobie za cel odr6zniania
towar6w lub ustug (K. Jasifiska, Komentarz do art. 158 PwP, [w:] Prawo wlasnoSci przemystowej, Komentarz, red. P.
Kostanski, Wydawnictwo C. H. Beck, 2014 r.).

Rozstrzygajac powyzsze zagadnienie nalezalo odwola¢ sie do tresci zaréwno art. 154 jak i art. 158 P.. Zgodnie z
pierwszym przepisem: uzywanie znaku towarowego polega w szczego6lnos$ci na:

1)umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub §wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2)umieszczaniu znaku na dokumentach zwiazanych z wprowadzaniem towaré6w do obrotu lub zwiazanych ze
Swiadczeniem ustug;

3)poshugiwaniu sie nim w celu reklamy. Trzeba bowiem zauwazy¢, ze przywolany przepis wskazuje jedynie na
przykladowy katalog sposobow uzywania znaku towarowego, a wyliczenie nie ma charakteru enumeratywnego. Tym
samym sam ustawodawca nie wyklucza innego sposoby uzywania znaku, a wiec innej formy realizacji podstawowej
funkcji znaku towarowego, tj. funkcji oznaczania pochodzenia.

Z kolei przepis art. 158 P. stanowi, iz Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze zakazaé
postugiwania sie przez inng osobe nazwg, pod ktéra prowadzi ona dzialalno§é gospodarcza, jezeli nazwa ta nie
jest uzywana w charakterze oznaczenia towaréw bedacych przedmiotem tej dzialalno$ci i nie zachodzi mozliwoéc



wprowadzenia odbiorcow w blad co do pochodzenia towardw, w szczegblnosci ze wzgledu na rézny profil dzialalnoSci
lub lokalny zasieg uzywania tej nazwy (1). Jezeli osoba poslugujac sie nazwa, pod ktéra prowadzi dzialalnosé
gospodarcza, dziala w zlej wierze, przepisu ust. 1 nie stosuje sie (2).

Przepis ten wylacza mozliwo$¢ domagania sie przez uprawnionego ze znaku towarowego zakazania poshugiwania sie
przez osobe trzecia nazwa, pod ktora ta osoba prowadzi dzialalno$é gospodarcza, od kumulatywnego wystapienia
dwbch przestanek, przy czym jedna z nich opisana jest jako ,nieuzywanie nazwy w charakterze oznaczenia towarow
bedacych przedmiotem tej dzialalno$ci”. W istocie wiec sam ustawodawca przesadza, ze zamieszczenie w nazwie (ale
takze w firmie) oznaczenia zbieznego (badZz podobnego) do znaku towarowego, samo w sobie jest niedopuszczalne
w $wietle ochrony wynikajacej z art. 296 ust. 2 P., chyba zZe jednoczeénie nie dochodzi do ryzyka konfuzji z uwagi
na elementy okreSlone w art. 158 ust. 1 P.. Wynika z tego, ze zgodnie z przywolywana ustawa, uzywanie znaku
tozsamego lub podobnego do znaku towarowego w charakterze oznaczenia firmy przedsiebiorcy, moze by¢ rozumiane
jako uzywanie znaku w obrocie w odniesieniu do oznaczenia towarow. Takie tez stanowisko wyrazil Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 7 pazdziernika 2008 r., sygn. akt: III CSK 192/08, w ktérym stwierdzil, iz: Przepis art. 154
p.w.p. daje podstawe do przyjecia, ze uzywaniem znaku towarowego jest takze postugiwanie sie nim dla oznaczenia
przedsiebiorstwa lub jego oddzialu.

W tym miejscu nalezalo zaznaczy¢, ze w sprawie nie bylo watpliwosci, iz pozwany uzywa znaku w obrocie
gospodarczym (1j. ze spelniona zostala kolejna przestanka zastosowania w sprawie ochrony wynikajgcej z art. 296 ust.
2 P.), albowiem znak, jako element jego firmy, jest nierozerwalnie zwigzany z jakimkolwiek przejawem prowadzenia
przez niego dzialalno$ci gospodarczej, a przeciez pozwany nie zaprzeczyl, iz dzialalno$¢ taka prowadzi.

Nalezalo jednak wskazaé, ze watpliwo$ci pojawily sie przy analizie kwestii bezprawnos$ci dzialania pozwanego. W
doktrynie przyjmuje sie, ze bezprawnos$¢ uzywania znaku towarowego jest powszechnie uznawana za rownoznaczng z
brakiem zgody uprawnionego na uzywanie znaku przez osobe trzecia. W niniejszej sprawie brak bylo sporu co do tego,
ze powod w zaden sposéb nie upowaznial pozwanego do uzywania przyshugujacego mu znaku towarowego. Niemniej
jednak bezprawno$¢ uzywania znaku towarowego wylaczajg takze niektore przepisy P., jak cho¢by wspomniany art.
158 P., czy tez art. 160 P..

Zgodnie z art. 160 ust. 1 P.: Osoba, ktdra, prowadzac lokalna dzialalno$¢ gospodarcza w niewielkim rozmiarze, uzywata
w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego nastepnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal
bezplatnie uzywadé tego oznaczenia w nie wiekszym niz dotychczas zakresie. Zgodnie z trescig przepisu bezprawno§é
poslugiwania sie oznaczeniem zarejestrowanym nastepnie jako znak towarowy jest wylaczona w przypadku, gdy osoba
postugujaca sie tym oznaczeniem przed jego zarejestrowaniem prowadzila dzialalno§¢ gospodarcza w niewielkim
rozmiarze, dzialalno$¢ ta miala charakter lokalny, a osoba dzialala w dobrej wierze.

Lokalny charakter dzialalno$¢ gospodarczej odnosi sie do zakresu terytorialnego prowadzenia tej dzialalnoSci. Trzeba
zaznaczy¢, ze sam powdd wskazal w pozwie, ze pozwany prowadzi dzialalno$é gtownie w S.. Zaznaczyl jednakze,
ze reklamowanie tej dzialalno$ci przez pozwanego w serwisach internetowych zwieksza zakres jej prowadzenia
na teren calego wojewodztwa oraz obszar kraju. Z tg argumentacja nie mozna sie zgodzi¢. Trzeba podkresli¢, ze
z przedstawionych przez powoda materialéw nie wynika, aby pozwany istotnie reklamowal w internecie swoja
dzialalno$é gospodarcza. Zalaczone do pozwu wydruki, sg wydrukami ze stron internetowych serwiséw internetowych,
ktére stanowig bazy osob prowadzgcych dzialalno$é gospodarcza. Uwidocznienie danego podmiotu w takiej bazie
nie ma charakteru reklamowego, a jedynie informacyjny, pozwala na odszukanie danych adresowych przedsiebiorcy
i umozliwia skontaktowanie sie z nim. Nadto zasada jest, ze przedsiebiorca nie ma wplywu na umieszczenie go w
tak stworzonej bazie danych, albowiem firmy prowadzace tego rodzaju serwisy internetowe najczeSciej bez wiedzy
0sob, ktorych to dotyczy, pozyskuja informacje na temat przedsiebiorcow z ogdlnodostepnych baz danych (tj. np. z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$é Gospodarczej oraz z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sadowego).
Tak tez na k. 24 znajduje sie informacja, ze dane pochodza z zewnetrznej firmy (...), na k. 25 jest skierowana do
potencjalnego wlasciciela firmy zacheta, aby wzial on udzial w zarzadzaniu strona, a na k. 28 sa informacje jedynie



przekopiowane z (...). Trzeba podkresli¢, ze z informacji w (...) wynika, Ze pozwany prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza
tylko w jednym miejscu, a zatem trudno przypisywaé mu dzialalno$é o charakterze pozalokalnym.

Odnoszac sie do niewielkiego rozmiaru prowadzonej dzialalnosci gospodarczej trzeba podkresli¢, ze dokumenty
zgromadzone w sprawie nie daja podstaw do przyjecia, aby dzialalno$¢ pozwanego miala charakter dzialalno$ci
w rozmiarze wiekszym, niz niewielki. Sam fakt, iz pozwany jest przedsiebiorca bedacym osoba fizyczna musi
powodowaé, ze prowadzona przez niego dzialalno$¢ ma charakter ograniczony. Nadto zakres tej dzialalnoici,
sprowadzajacy sie gldwnie do wykonywania konstrukecji i pokryé dachowych doméw, réwniez uzasadnia przekonanie,
iz jest to dzialalno$¢ w rozmiarze niewielkim, dotyczaca ograniczonej klienteli.

Pozwany uzywal oznaczenia przedsiebiorcy zanim powdd uzyskal prawo ochronne na znak towarowy ($cislej — zanim
dokonat zgloszenia wniosku o rejestracje tego prawa ochronnego). Jak wynika bowiem z akt sprawy, pozwany zostal
zarejestrowany w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej w dniu 1 grudnia 1998 r., natomiast powddka pierwszy raz
zglosila wniosek o rejestracje z przystugujacego jej prawa w dniu 8 sierpnia 1999 r. Tym samym pozwany uzywat
swojego oznaczenia zanim powodka uzyskala przystugujace jej prawo.

Wreszcie trzeba takze stwierdzié, iz zgromadzone w sprawie materialy nie wskazujg, aby pozwany uzywal swojego
oznaczenia w zlej wierze. W doktrynie przyjmuje sie, ze dobra wiara wystepuje wtedy, gdy osoba uzywajaca znaku jest
przekonana i moze by¢ przekonana, ze uzywajac go nie narusza niczyjego prawa. W niniejszej sprawie sprowadza sie
to do okre$lenia, czy w momencie rejestracji pozwanego jako przedsiebiorcy w 1998 r., winien on juz byl wiedzieé,
ze powod uzywa okreSlenia ,budimex” w ramach swojej firmy. Jednocze$nie nalezy w tym miejscu podkreslic,
w polskim prawie obowiazuje domniemanie dobrej wiary, wynikajace z art. 7 k.c. W tych okolicznoSciach trzeba
przyjaé, ze chociaz pow6d juz w 1994 r. przybral w ramach firmy nazwe ,budimex”, to nie mozna, na gruncie
zgromadzonych materialow stwierdzié, aby pozwany w momencie zakladania dzialalno$ci gospodarczej mogt znaé
te nazwe. Wprawdzie powod przedstawil wraz z pozwem dowody dotyczace rozpoznawalnoSci jego marki na rynku,
jednakze dowody te datowane sa na lata po 2008 r., a wiec znacznie po tym czasie, kiedy pozwany zaczal uzywacé
swojego oznaczenia. W tych okolicznoS$ciach, kierujac sie rowniez trescig art. 7 k.c., nalezalo przyja¢ dobra wiare
pozwanego w zakresie uzywania oznaczenia ,budimex” i uznaé, iz w momencie rozpoczecia uzywania oznaczenia nie
byl on §wiadomy uzywania tego oznaczenia przez inng osobe.

Spekienie przestanek wskazanych w art. 160 P. powoduje, ze powodowi nie przystuguje ochrona z art. 296 ust. 2 P.,
albowiem dzialanie pozwanego nie jest bezprawne. Stad tez powodztwo nie moglo znalezé oparcia na podstawach
prawnych zawartych w tej ustawie.

Podstawy prawnej powodztwa nie mogly stanowi¢ takze przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., zwanej dalej znk). Powbd powolal sie na naruszenie
przez pozwanego art. 3, 5 i 10 znk. Trzeba zaznaczy¢, ze art. 3 znk pelni na gruncie tej ustawy funkcje zaréwno
korygujaca jak i uzupehliajgca. Oznacza to, iz na podstawie tego przepisu moze doj$¢ do zakwalifikowania jakiego$
czynu jako czynu nieuczciwej konkurencji, mimo niespelnienia sie przestanek czynéw sklasyfikowanych w przepisach
od art. 5 — 22 znk, lecz jednoczes$nie nie mozna przypisac stronie naruszenia ktérego z przepisoéw szczegdlnych, jezeli
nie zaistnieja przestanki ogblne wskazane w art. 3 znk.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 znk Czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Artykul 5 znk stanowi, iz: Czynem nieuczciwej
konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientow w blad co do jego tozsamoSci,
przez uzywanie firmy, nazwy, godla, skrotu literowego lub innego charakterystycznego symbolu weze$niej uzywanego,
zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa. Z. zgodnie z artykulem 10 ust. 1 znk: Czynem nieuczciwej
konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzié¢ klientéw w blad co
do pochodzenia, iloSci, jako$ci, skladnikow, sposobu wykonania, przydatno$ci, mozliwoSci zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem
z nich.



Jak podkresSlono wyzej, przeslanki zaistnienia czynéw nieuczciwej konkurencji wskazanych w przepisach
szczegblnych, tj. w art. 5 i 10 znk, musza by¢ uzupelnione o przeslanki ogblne, wynikajace z art. 3 ust. 1 znk, tj.
dopuszczenie sie tych czynéw musi zagraza¢ badz naruszac¢ interes innego przedsiebiorcy. Nalezy zaznaczy¢, ze w
niniejszej sprawie brak bylo konieczno$ci badania zaistnienia przeslanek z art. 5 i 10 znk, albowiem powdd nie
wykazal zaistnienia przeslanki ogélnej z art. 3 znk. Nawet bowiem gdyby przyjac, ze pozwany, oznaczajac swoje
przedsiebiorstwo w 1998 r. nazwa, ktéra wezeéniej postugiwal sie powod i ktéra moze doprowadzié do ryzyka konfuzji,
trzeba zaznaczy¢, ze aktualnie nie wystepuje juz mozliwo$¢ zagrozenia badz naruszenia interesu powoda poprzez
dalsze funkcjonowanie pozwanego pod przybrana przez niego nazwa. Trzeba bowiem zaznaczy¢, ze pozwany pod ta
nazwa funkcjonuje juz 16 lat, i w tym czasie nakladem wlasnych §rodkéw budowal swoja marke, uzyskujac na rynku
swoja wlasna pozycje, niezalezng od pozycji powodki. Dzialalno§¢ pozwanego uzyskala charakter rozpoznawalny
dla jego klienteli, tym bardziej ze jak wynika z akt sprawy, miala ona tylko charakter lokalny, nie trafiala wiec
do masowego odbiorcy, a jej warto§¢ handlowa wynikala z osobistych styczno$ci pozwanego z ustugodawcami (co
wynika réwniez z faktu, iz wbrew twierdzeniom powddki, nie przedstawila ona zadnych dowodéw na to iz pozwany
reklamuje swoja dzialalno$¢ w internecie). Powodka tolerowala dzialalno$¢ pozwanego i nie przeciwdziatala jej. Jezeli
natomiast przedsiebiorca reaguje zbyt p6zno, to swoja bezczynnoscia dopuszcza do samoistnej rozpoznawalnos$ci
oznaczenia konkurenta i oznaczenia jego produktu i utrwalenia sie tych oznaczen na rynku. Brak jest zatem podstaw
do podzielenia stanowiska powo6dki aby aktualnie uzywanie przez strone pozwang jej oznaczenia nadal stanowilo
zagrozenie badz naruszenie interesow powddki zwigzane z korzystania z renomy jej nazwy. Takie tez stanowisko
wyrazone zostalo w orzecznictwie (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt: V CSK 503/07
oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 pazdziernika 2009 r., sygn. akt: V CSK 102/09).

Z podanych wyzej przyczyn roszczenie powoda nie moglo rowniez znalezé ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Odnoszac sie do trzeciej z podniesionych przez powoda podstaw roszczenia trzeba zaznaczy¢, ze zgodnie z art. 43"°
k.c. Przedsiebiorca, ktorego prawo do firmy zostalo zagrozone cudzym dzialaniem, moze zadaé¢ zaniechania tego
dzialania, chyba ze nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moze on takze zadaé¢ usuniecia jego
skutkow, zlozenia o$wiadczenia lub o$wiadczen w odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na zasadach ogélnych
szkody majatkowej lub wydania korzysci uzyskanej przez osobe, ktora dopuscita sie naruszenia. Przepis ten statuuje
wiec zakres roszczen przynaleznych uprawnionemu w przypadku naruszenia jego prawa do firmy i jednocze$nie
wprowadza domniemanie bezprawno$ci naruszen. Zakres prawa do firmy okre$la natomiast przede wszystkim art.

433 k.c., ktéry wskazuje, iz: Firma przedsiebiorcy powinna sie odréznia¢ dostatecznie od firm innych przedsiebiorcow
prowadzacych dzialalno$é na tym samym rynku (§ 1); Firma nie moze wprowadzaé w blad, w szczeg6lnoSci co do osoby
przedsiebiorcy, przedmiotu dzialalnoéci przedsiebiorcy, miejsca dzialalno$ci, Zrodel zaopatrzenia (§ 2).

Trzeba zaznaczyé, ze w niniejszej sprawie firma powoda nie podlega ochronie wyznaczonej przez art. 43 3 k.c.,
nie mozna bowiem uznaé, aby dzialanie pozwanego mialo charakter bezprawny. W doktrynie wskazuje sie, ze
bezprawnos$¢ uzywania firmy jest wylaczona w przypadku dzialania osoby trzeciej w ramach wykonywania wlasnego

prawa. Chodzi zwlaszcza o dwie sytuacje. Po pierwsze, dzialanie na podstawie upowaznienia, o ktérym mowa w art. 43°
§ 2 k.c. Po drugie, dzialanie stanowiace wykonywanie wlasnego prawa plynacego z pierwszenstwa uzycia firmy na tym

samym rynku (por. U. Prominska, Komentarz do art. 43'° Kodeksu cywilnego, Lex 2014). O ile pierwsza z przeslanek
wylaczajacych bezprawno$é dzialania pozwanego nie zostala w niniejszej sprawie spehliona, o tyle jego dzialanie
pozostaje legalne z uwagi na druga przeslanke. Faktem jest wprawdzie, iz pozwany rozpoczatl dzialalnoé¢ pod wybranag
przez siebie firma juz po tym, jak dzialalnos¢ taka rozpoczal powdd. Jednakze trzeba dostrzec, ze ochrona z tytulu
pierwszenstwa uzywania firmy jest ograniczona jedynie do tego samego rynku. Przy czym pojecie rynku definiuje
sie jako prowadzenie dzialalno$¢ gospodarczej w tozsamym zakresie czasowym, terytorialnym i asortymentowym.
Gdyby wiec bylo tak, ze w momencie rejestracji dzialalnoSci gospodarczej przez pozwanego w S., na lokalnym rynku
identyczng dzialalno$¢ prowadzilby juz wtedy powod, wowcezas rejestracja firmy przez pozwanego mialaby charakter
bezprawny. Istota tego zagadnienia sprowadza sie jednak do uwagi, iz chociaz znany jest Sagdowi, chocby z samego



stanowiska strony, zakres dzialalno$ci pozwanego, ktéry nadal ma charakter lokalny, to w sprawie brak jest danych
dotyczacych tego, jaki byl zakres terytorialny dzialalno$ci powoda w grudniu 1998 r. Powod bowiem, wskazujac
zarbwno w pozwie na prowadzone przez siebie inwestycje o znaczeniu ogélnokrajowym, jak i przedstawiajac dowody
z wydrukoéw artykuldéw internetowych dotyczacych jego dziatalnosci, nie przedstawil jednocze$nie takich materiatow,
ktére uzasadnialyby stanowisko, iz rowniez w 1998 r. jego dzialalno$é w zakresie terytorialnym obejmowatla taki sam
zasieg. Nie wykazujac tego faktu natomiast powdd nie moze zasadnie podnosié, iz to dzialanie pozwanego narusza jego
prawo do firmy, skoro nie mozna ustalié, czy pozwany wkroczy!t na rynek objety zakresem dzialalnosci powoda, czy tez
to powdd rozszerzyt swojg dzialalno$¢ na ten rynek, na jakim znajdowal sie juz pozwany. W tym drugim przypadku
bowiem nie mozna zasadnie twierdzi¢, iz pozwany naruszyl prawo do firmy przystugujace powodowi, albowiem to on
pierwszy zarejestrowal firme i uzywat jej na konkretnym rynku, odmiennym od rynku zajetego przez powoda. Powod
nie przedstawil dowodow ktére pozwalatyby ustalié zakres przystlugujacego mu prawa do firmy (w odniesieniu do
pojecia rynku terytorialnego) w 1998 r., a zatem, nalezalo uznac, iz istotnie w tym czasie zakres terytorialny dziatania
obu stron byl odmienny, a pozwany dzialal na innym niz powod rynku terytorialny. Powoduje to, iz domniemanie
bezprawnosci dzialania pozwanego musialo zostaé w niniejszej sprawie obalone.

Na marginesie jedynie Sad zaznacza, ze nawet wykazanie dzialania przez strony na tozsamych rynkach terytorialnych,
nie oznaczaloby jeszcze przyznania powodowi ochrony z tytulu prawa do firmy. Trzeba bowiem mieé¢ na uwadze, ze
dla okreslenia wlasciwego rynku, konieczne jest takze poréwnanie zakresu dzialalnosci obu stron. Chociaz bowiem
dzialalno$§é zaréwno powoda jak i pozwanego koncentruje sie wokél spraw zwigzanych z szeroko rozumianym
budownictwem, to jednak o ile dzialalno$¢ powoda nakierowana jest na realizacje wielkich, wielomilionowych
inwestycji, czesto o przeznaczeniu publicznym, to dzialalno$¢ pozwanego skupia sie na realizacji projektow
budowlanych w waskim zakresie, dotyczycacych zabudowy standardowej, o charakterze prywatnym. Tym samym
trudno byloby uznaé, ze w sprawie moze doj$¢ do ryzyka konfuzji i pomylenia oznaczen obu przedsiebiorcow, w
sytuacji gdy ich dzialalno$¢ skierowana jest do klientéw o tak r6znym profilu.

Majac na uwadze powyzsze Sad uznal, iz brak jest podstaw do uwzglednienia roszczenia powoda i w pkt I sentencji
wyroku powbdztwo oddalil.

Sad orzekl o kosztach procesu, kierujac sie zasada odpowiedzialnoSci za wynik sprawy, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. w zw.
§ 11 ust. 1 pkt 2 i 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz. U.
Z 2013 I'., POZ. 461 — t.j.).
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