Sygn. akt V ACa 126/12

V ACz 154/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2012 r.

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Zofia Kolaczyk (spr.)
Sedziowie: SA Urszula Bozalkinska
SA Tomasz Pidzik
Protokolant: Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) Sp6lki z ograniczong odpowiedzialno$cia w O.

przeciwko (...) Spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia w Z.

o zaniechanie uzywania znaku towarowego, zaplate, zobowigzanie do zlozenia o§wiadczenia
na skutek apelacji pow6dki i zazalenia pozwanej

od wyroku Sadu Okregowego w Gliwicach

z dnia 7 grudnia 2011r., sygn. akt X GC 265/10

I. uchyla zaskarzony wyrok w pkt 1 w cze$ci orzekajgcej o powodztwie

o zobowigzanie pozwanej do zaniechania uzywania znaku towarowego (...) oraz orzekajacej o kosztach procesu (pkt 2 i
3) i w tym zakresie sprawe przekazuje Sagdowi Okregowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia
o kosztach postepowania apelacyjnego;

II. oddala apelacje w pozostalej czeSci;

Sygn. akt V ACa 126/12

UZASADNIENIE

Powodka (...) Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia w O. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spdlce z
ograniczona odpowiedzialno$cia w Z. wniosta o zobowiazanie pozwanej do zaniechania uzywania znaku towarowego
(...) (...) jako bezprawnego, nadto o zasadzenie od pozwanej na rzecz pow6dki kwoty 10.000 z} tytulem odszkodowania,



zobowigzania pozwanej do zlozenia w odpowiedniej formie o§wiadczenia z przeprosinami powodki za naruszenie
zasad uczciwej konkurencji, polegajace na mozliwo$ci wprowadzenia jej klientéw w blad co do pochodzenia towaru
poprzez oznaczenia znaku towarowego zawierajacego wezedniejsza firme powodki, a takze zasadzenie od pozwanej na
rzecz powodki kosztéw procesu wedlug norm prawem przepisanych, w tym kosztéw zastepstwa procesowego.

Uzasadniajac pozew powodka wskazala, ze pozwana w dniu 31 stycznia 2006 r. dokonala zgloszenia znaku towarowego
(...) do ochrony w Urzedzie Patentowym RP, pomimo, iz wiedziala, ze powodka prowadzi dzialalno$é pod firma
(...) Sp. z 0.0. Takie zachowanie pozwanej zagrozilo naruszeniem firmy powddki, gdyz rejestracja znaku towarowego
tozsamego z firma innego podmiotu, a nawet jej czedcig jest naruszeniem prawa podmiotowego bezwzglednego,
skutecznego erga omnes, co warunkuje bezprawno$é dzialania pozwanej. Dodala, ze na skutek dzialania pozwanej
zostala zmuszona do podjecia dzialan zmierzajacych do stworzenia nowego wizerunku przedsiebiorstwa, co
doprowadzilo do zniweczenia jej dotychczasowego dzialania marketingowego, a w efekcie do powstania szkody
w kwocie 12.980,80 zl, ktéra w 2010 roku powddka wydatkowata na promocje swojej firmy i przedsiebiorstwa.
Wreszcie powddka wywiodla, iz biorgc pod uwage fakt, ze oznaczenie (...) Sp. z 0.0.” odnosi sie zar6wno do niej jako
przedsiebiorcy, jak tez jej przedsiebiorstwa, to dzialanie pozwanej zmierzajace do zarejestrowania i postugiwania sie
znakiem towarowym (...) nalezy traktowac¢ rowniez jako czyn nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosla o oddalenie powodztwa w caloSci oraz zasadzenie od powddki na jej rzecz
kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego w wysokosci dwukrotnej stawki minimalne;j.

W uzasadnieniu pozwana podniosla, ze spolka (...) jest przedsiebiorstwem funkcjonujacym na rynku, powstalym
weczesniej niz powodowa spoétka.

Byli pracownicy pozwanej M. C., T. S. (1), G. S., T. S. (2) oraz R. D.. lamigc tajemnice przedsiebiorstwa (...) Sp. z 0.0.
kierowali oferty handlowe i probowali pozyskaé klientéw pozwanej dla nowopowstatej spolki (...). Wyrokiem z dnia
28 listopada 2008 r. Sagd Okregowy w Kaliszu w sprawie o sygn. akt VI GC 33/06 zobowiazal powodke do zlozenia
o$wiadczenia z przeprosinami pozwanej za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, polegajace na wykorzystaniu
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa pozwanej spo6iki.

Dodatkowo pozwana wskazala, ze w 2004 r. pracownicy i pdzniejsi zalozyciele spdlki (...) brali udzial w zleconych
zewnetrznej firmie pracach dotyczacych opracowania strategii rozwoju, promocji firmy oraz zmiany nazwy pozwanej.
Pozwana funkcjonowala woéwczas pod firma (...) Sp. z 0.0. W podanych propozycjach zmian wskazano kilka nazw,
np. (...), (...). W tych okoliczno$ciach pdzniejsza rejestracja powodowej spotki o nazwie (...) byla dzialaniem razaco
sprzecznym z dobrymi obyczajami i zasada lojalnosci.

Pismem z dnia 31 stycznia 2006 r. pozwana zlozyla do Urzedu Patentowego podanie o udzielenie prawa ochronnego
na znak towarowy (...) co dowodzi, iz twierdzenia pow6dki, Ze zarejestrowala ona znak bazujac na renomie nowo
zgloszonej firmy sg nieprawdziwe. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego pozwanej na znak towarowy (...) o numerze
(...) zostala wydana w dniu 18 stycznia 2007 r. Prawo ochronne zostato udzielone od dnia 31 stycznia 2006 r. W wyniku
postepowania wszczetego na skutek sprzeciwu powodki od powyzszej decyzji doszlo do czeSciowego uniewaznienia
znaku — w obrebie okreSlonych klas. Jednocze$nie Urzad Patentowy wskazal prawo pozwanej do uzywania tak
zarejestrowanego znaku.

Aktualnie toczy sie postepowanie w zwigzku ze zlozonym sprzeciwem powddki co do rejestracji spornego znaku
towarowego.

W ocenie pozwanej, nie mozna zarzucac jej bezprawno$ci dzialania, ani tym bardziej winy skoro kwestie rejestracji
znaku poddala kontroli przewidzianego do tego organu, tj. Urzedu Patentowego. Dodala, ze znak towarowy (...) nie jest
tozsamy z firmg powodki, ktéra nie wykazala nawet tak podstawowej przestanki jak zbiezno$¢ oznaczen, mozliwosé
wprowadzenia odbiorcow w blad. Ponadto zarzucila ze powddka nie wykazala faktu naruszenia jej prawa do firmy,
szkod3 jej zgodno$ci oraz zwigzku przyczynowego.



Zaskarzonym wyrokiem z dnia 7 grudnia 2011 roku Sad Okregowy w Gliwicach, w sprawie o sygn. akt X GC 265/10
oddalil powodztwo, zasadzil od powddki na rzecz pozwanej kwote 737 zlotych tytulem kosztéw procesu, nakazal
pobraé od powodki na rzecz Skarbu Panstwa — Sagdu Okregowego w Gliwicach kwote 100 zlotych tytulem brakujacej
czeSci oplaty od pozwu i oddalil wniosek pozwanej o nakazanie powddce zlozenia dwukrotnego o$wiadczenia w
miesieczniku (...) 1 (...).

Powyzsze rozstrzygniecie Sad oparl na nastepujacych ustaleniach i wnioskach:

Na poczatku lat dziewieédziesiatych doszlo do prywatyzacji przedsiebiorstwa(...) z siedzibg w O. (znanego na rynku
pod nazwa skrocong (...)), ktére zmienilo forme prawa, stajac sie spotka akcyjna Skarbu Panstwa.

W 1999 roku(...)Spotka Akcyjna w O. zalozyly(...)spotke z ograniczona odpowiedzialno$cia, przekazujac nowo
utworzonemu pomiotowi nieruchomosci, wyposazenie oraz technologie zwiazane z produkcja dystrybutoréw i
wyposazenie stacji paliw.

W dalszej kolejnosci, w dniu 31 sierpnia 2000 roku doszlo do sprzedazy przez (...) S.A. jej udzialow w firmie (...)
Sp. z 0.0. grupie (...) sp. z 0.0., ktéra reprezentowal m.in. S. M.. Po tym wydarzeniu, spolka (...) zostala polaczona ze
spoika (...), zmieniajac nazwe na (...) sp. z 0.0.

Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 roku zarzad tejze spoltki ustalil liste pracownikéw, znajacych tajemnice
przedsiebiorstwa, technologiczne oraz zasoby klientoéw, ktérych zobowigzal do podpisania uméw dotyczacych
zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa oraz zakazu konkurencji. Wér6d wyznaczonych pracownikéw byli m.in. M.
C,T.S. (1), G.S., T.S. (2) i R. D., ktérzy wiosna 2005 roku odmoéwili podpisania przedlozonych im umow. W tej
sytuacji doszlo do rozwiazania z nimi stosunkow pracy.

W dniu 22 lipca 2005 roku zostala zawarta umowa spolki z ograniczong odpowiedzialnoécig (...), ktorej pierwszymi
wspoélnikami byli M. C. i D. W.. Nowo utworzona spdlka zatrudnila bytych pracownikéw pozwanej spoiki, ktéra nosita
woéwcezas nazwe (...) sp. z 0.0. Zanim doszlo do utworzenia nowego podmiotu, jeszcze w 2004 roku pracownicy spotki
(...), a jednoczeénie podzniejszy zalozyciele spolki (...), brali udzial zleconych firmie zewnetrznej pracach dotyczacych
opracowania strategii rozwoju firmy, promocji i zmiany nazwy. Rozwazano wowczas takie propozycje jak (...), czy (...).

Spolka (...) zostala zarejestrowana w dniu 4 sierpnia 2005 roku, uzyskujac numer regon i NIP, za$ przedmiotem jej
dzialalnosci bylo przede wszystkim wprowadzanie na rynek elementéw wyposazenia stacji paliw. W dniu 14 grudnia
(...)roku powodka zostata przyjeta w poczet czlonkéw Polskiej Izby Paliw Plynnych.

Byli pracownicy pozwanej, lamiac tajemnice przedsiebiorstwa (...) sp. z 0.0.” kierowali w imieniu powddki oferty
handlowe celem pozyskania nowych klientéw. Dzialania te doprowadzily do wytoczenia przez pozwana w marcu
2006 roku powddztwa przed Sadem Okregowym w Kaliszu o czyny nieuczciwej konkurencji. Wyrokiem z dnia 28
listopada 2008 roku Sad Okregowy w Kaliszu w sprawie o sygn. akt VI GC 33/06 zobowiazal spoélke (...) do zlozenia
o$wiadczenia z przeprosinami pozwanej za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, polegajace na wykorzystaniu
informacji, stanowigcych tajemnice jej przedsiebiorstwa.

W dniu 30 listopada 2005 roku pozwana zlecila przedsiebiorstwu (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. sporzadzenie raportu
na temat dzialalnoSci powodowej spolki, z ktorego uzyskala informacje m.in. na temat jej danych rejestrowych,
kierownictwa, struktury wlasnoéci, dzialalnoS$ci, partneréw handlowych, wielko$ci zatrudnienia i obstlugujacych ja
bankéw. W dniu 31 stycznia 2006 roku pozwana zglosila w Urzedzie Patentowym RP do ochrony znak towarowy (...),
w efekcie czego, w dniu 18 stycznia 2007 roku, otrzymala decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na tenze znak, o
numerze (...). Prawo to zostalo udzielone od dnia 31 stycznia 2006 roku.

Na skutek sprzeciwu powodki, ktéry wniosta w dniu 9 stycznia 2009 roku do Urzedu Patentowego, doszlo do wszczecia
postepowania o uniewaznienie znaku towarowego (...), ktore zostalo zakonczone decyzja z dnia 16 grudnia 2010 roku



o czeSciowym uniewaznieniu znaku — w obrebie okreslonych klas. Urzad Patentowy przyznal pozwanej prawo do
uzywania tak zarejestrowanego znaku.

Od opisanej decyzji skarge zlozyla pozwana, w wyniku czego, wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2011 roku Wojewddzki
Sad Administracyjny w Warszawie, w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa/694/11 uchylil w caloéci zaskarzona decyzje, w
efekcie czego pozwana posiada prawa ochronne do znaku towarowego (...) nr(...)w pelnym zakresie wynikajacym z
rejestracji, a to produktéw w klasie 6, 9 oraz ustug w klasie 37 klasyfikacji nicejskiej. Wskazany znak towarowy nie
byt jednak nigdy uzywany przez pozwang.

Powddka uzywa logo (...), probowala nadto zarejestrowac znak towarowy o identycznym brzmieniu, jednak Urzad
Patentowy zglosil do niego zastrzezenia, z uwago na podobienstwo ze znakiem towarowym (...).

Powodka poniosta wydatki na promocje swojej formy oraz dzialania zmierzajgce do stwierdzenia nowego wizerunku
przedsiebiorstwa. Nadto wezwala pozwana do dobrowolnego zaniechania dzialania zagrazajacego prawu.

Powyzszy stan faktyczny Sad ustalil w oparciu o zlozone przez strony dokumenty i zeznania §wiadkéw J. K., M. M., E.
K., zeznania przestuchanego w charakterze strony powodowej M. C. oraz przestuchanego w charakterze pozwanego
S. M.. Sad oddalil wnioski dowodowe powddki o przestuchanie §wiadkéw G. U., D. W.,, M. C., T. S. (2), T. S. (1) oraz
P. D. z uwagi na fakt, ze okoliczno$ci na ktore mieli zosta¢ przestuchani zostaly przyznane przez powodke. Wniosek
dowodowy powddki o dopuszezenie dowodu z opinii bieglego na okoliczno$¢ podobienstwa miedzy nazwami (...)i (...)
O. sad oddalil na podstawie art. 47912 § 1 k.p.c.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sad Okregowy uznal, ze roszczenia powddki nie zastugiwaly na uwzglednienie.

Wskazal, iz z roszczenia o zaniechanie mozna korzysta¢c wowczas, gdy dany czyn zostal popeliony i stan
niedozwolonego dzialania trwa, jezeli dany czyn nie zostal jeszcze popelhiony i nie doszlo do naruszenia cudzych
prawa, to wowczas, gdy zachodzi obawa jego dokonania, a istniejacy juz stan zagraza interesowi pokrzywdzonego
lub tez jezeli stan naruszenia praw, interesu innej osoby juz nie trwa, ale zachodzi niebezpieczenstwo ponowienia
niedozwolonych dzialan.

Tymczasem pozwana, pomimo zarejestrowania znaku towarowego (...), nie posluguje sie nim w obrocie, nigdy tez nie
umiedcila go na zadnym wytwarzanym przez siebie produkcie .. (...) tej sytuacji zagrozenie praw powodki jest jedynie
hipotetyczne, a nie rzeczywiste. Powddka nie wykazala zadnych okoliczno$ci wskazujacych na realno$c tego zagrozenia
co powoduje, ze jej zadanie o zaniechanie przez pozwang uzywania znaku towarowego (...) jest nieuzasadnione.

Nie mozna réwniez uznac¢, aby zachowanie pozwanej, polegajace na zarejestrowaniu spornego znaku towarowego,
stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji, ktorym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes
innego przedsiebiorcy lub klienta. Pozwana nie postuguje sie zarejestrowanym przez siebie znakiem towarowym, a
zatem nie istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia innych podmiotéw w blad, badZ wywolania ryzyka konfuzji.

W opisanych okoliczno$ciach Sad oddalil Zadanie powddki o zobowigzanie pozwanej do zaniechania uzywania znaku
towarowego (...)wobec braku przeslanek z art. 43(10) k.c. oraz art. 3 u.z.n.k. w zw. z art. 6 k.c.

Roszczenie powodki o zasadzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 10.000 zlotych odszkodowania oraz zobowiazanie do
zlozenia w odpowiedniej formie o$wiadczenia z przeprosinami sad oddalil jako przedwczesne w $wietle art. 43(10) k.c.

O kosztach procesu sad orzekl po mysli art. 98 k.p.c.

Brakujaca cze$¢ oplaty od pozwu sad nakazal pobraé od powddki na rzecz Skarbu Panstwa na podstawie art. 113 ust.
1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.

Od wyroku apelacje wywiodla powodka zaskarzajac go w catoSci i zarzucajac mu:



1. naruszenie przepisoOw prawa procesowego, tj.

a) art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodow, jak i wewnetrzna sprzeczno$¢ wich ocenie,
a polegajace na blednym ustaleniu stanu faktycznego oraz nierozwazeniu w sposéb bezstronny i wszechstronny w
sprawie materialu dowodowego;

b) art. 47912 § k.p.c. poprzez niewla$ciwe zastosowanie, a w konsekwencji oddalenie wniosku dowodowego powodki
w przedmiocie powolania bieglego;

2. naruszenie przepiséw prawa materialnego:

a) art. 431° k.p.c. poprzez niewlasciwg wykladnie, a w konsekwencji niewlaSciwe zastosowanie i przyjecie, ze
rejestracja znaku towarowego (...) oraz gotowos$¢ do jej uzywania nie jest dzialaniem zagrazajacym firmie powodki;

b) przyjecie niewlasciwej wykladni art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
¢) niezastosowanie art. 10 tejze ustawy.

W oparciu o powyzsze zarzuty powodka wniosla o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez uwzglednienie powodztwa
w caloSci wraz z zasadzeniem od pozwanej kosztow procesu, w tym kosztOw zastepstwa procesowego w obu
instancjach wedlug norm przypisanych, ewentualnie o uchylenie wyroku w calo$ci i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania, wraz z zasadzeniem od pozwanej na jej rzecz kosztdw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego
w obu instancjach wedlug norm przypisanych.

W odpowiedzi na apelacje pozwana wniosta o oddalenie jej w caloéci i zasadzenie od powodki na jej rzecz kosztéw
procesu, w tym kosztow zastepstwa przez pelnomocnika, wedlug norm prawem przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje.

Apelacja jest niezasadna w zakresie w jakim kwestionuje rozstrzygniecie zaskarzonego wyroku co do zadania
zasadzenia odszkodowania oraz zlozenia o§wiadczenia z przeprosinami.

Zadanie zasadzenia odszkodowania w kwocie 12980,80 z powédka opierata na regulacji art. 43'° k.c. laczac je z
dzialaniami pozwanej zwigzanymi z rejestracja znaku towarowego (...) podobnego do jej firmy, co zmusilo ja do dzialan
zmierzajacych do stworzenia nowego wizerunku obejmujacego wprowadzenie odmiennego brzmienia firmy i nazwy
przedsiebiorstwa powodki oraz zwigzanej z tym promocji firmy, a wydatkowana na ten cel kwota stanowi szkode
powddki.

Przepis art. 43'° okreéla prawne érodki ochrony prawa dla firmy. Wéréd przewidzianych w nim roszczen znajduje
sie roszczenie o naprawienie szkody majatkowej. Roszczenie to przystuguje tylko w przypadku gdy doszlo juz do
naruszenia prawa do firmy. Naruszenie prawa do firmy ogolnie rzecz ujmujac ma miejsce wtedy, gdy naruszona
zostanie co najmniej jedna z funkcji firmy czy to indywidualizujaca (identyfikujaca i odrozniajaca przedsiebiorce
od innych podmiotéw wystepujacych na rynku), czy reklamowa (zachecajaca odbiorcow do wyboru oferty
przedsiebiorcy dzialajacego pod dana firma) czy gwarancyjna (jakoSciowa, zapewniajaca realizacje oczekiwanego
poziomu $§wiadczen), gdy firma oprdcz indywidualizacji moze pelni¢ takze funkcje nosnika pozytywnych wyobrazen
o $wiadczeniach danego przedsiebiorcy. Roszczenie to nie przystuguje za$, gdy w gre wchodzi jedynie stan zagrozenia
naruszenia prawa do firmy. Ponadto ustawodawca w treéci art. 43'° zd. drugie k.c. wyraznie wskazuje, ze roszczenie
o naprawienie szkody przystuguje na zasadach ogélnych, a co za tym idzie maja tutaj zastosowanie ogélne regulacje
kodeksu cywilnego dotyczace odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, a to objete przepisami art. 361-363 k.c. i 415 i
nastepne k.c.



Oznacza to, ze odpowiedzialno$¢ naruszyciela za szkode oparta jest na zasadzie winy i wystepujacy z roszczeniem
dla jego skutecznosci musi wykazaé¢ popelnienie czynu noszacego znamiona winy (zawinionego naruszenia prawa do
firmy), szkode majatkowa i jej wysoko$¢ oraz zwigzek przyczynowy pomiedzy naruszeniem a szkoda. Przestanki te w
stanie faktycznym sprawy nie zostaly wykazane.

W ocenie Sadu Apelacyjnego sam fakt zarejestrowania przez pozwana spornego znaku towarowego nie stanowi
o zasadnoS$ci dochodzonego roszczenia. Niesporne jest, ze dzialania pozwanej sprowadzily sie tylko do rejestracji
przedmiotowego znaku, gdy pozwana nigdy wczes$niej ani tez pozniej znaku tego nie wprowadzila do obrotu, nie
uzywala dla oznaczenia swych towaréw. Sama powoddka uzasadniajac to roszczenie odwoluje sie do zagrozenia
jakie moze spowodowa¢ uzywanie tego oznaczenia przez pozwang w obrocie, gdy z punktu widzenia roszczenia
odszkodowawczego istotne jest nie samo wystgpienie zagrozenia, ale dzialanie wywolujace konkretny uszczerbek.
Powodka nie przedstawila materialu dowodowego potwierdzajacego twierdzenie, aby samo zarejestrowanie znaku-co
mialo miejsce 18 stycznia 2007 r. (zgloszenie 31 stycznia 2006r.), gdy znak ten nie byl do chwili obecnej uzywany -
zniweczyto jej dotychczasowe dzialania marketingowe, wyrzadzilo jej szkode. Rowniez nie znajduje potwierdzenia w
materiale dowodowym sprawy twierdzenie jakoby w zwigzku z tym powo6dka podjela dzialania w kierunku stworzenia
nowego wizerunku (odmiennego brzmienia firmy, logo) i poniosta zwiazane z tym koszty reklamy. Nie tylko do pozwu,
ale i wtoku calego procesu nie zostala dolagczona powolywana przez powodke umowa z agencja (...) s.c. w P. arzekomo
zawarta w zwigzku z dzialaniami w kierunku stworzenia nowego wizerunku, ani tez jakiekolwiek inne mogace to
potwierdzi¢ dowody. Ograniczenie sie do dolaczania jedynie faktur za reklame obejmujacych okres od stycznia do
pazdziernika 2010 r., nie moze by¢ uznane za sprostanie wymogom art. 6 k.c., udowodnienie szkody w twierdzonej
postaci i jej zwiazku przyczynowego z dzialaniami pozwanej. Z faktur tych nie wynika bowiem, aby zwiazane one byly
z twierdzona przez powodke zmiang wizerunku, a li tylko sam fakt reklamy w miesieczniku (...), nie wiadomo w jaki
formie i postaci, oraz konkretnie czego dotyczace;j.

Powodka nie wykazala czego konkretnie dotyczyly uslugi reklamowe, nie jest znana tre$¢ reklam. Nie wiadomo czy
dotyczyly eksponowania firmy, promowania podmiotowego oznaczenia przedsiebiorstwa, czy tylko towar6ow i jak
oznaczonych, Ze reklamy te maja zwiazek z rejestracja znaku towarowego przez pozwana. Wrecz przeciwnie material
sprawy wskazuje, ze powodka od poczatku swojego istnienia oraz rozpoczecia prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
postuguje sie tym samym oznaczeniem firmy, jak i oznaczeniem przedsiebiorstwa, a co daje podstawy do odmiennych
wnioskow anizeli prezentowane przez powodke, a mianowicie, ze koszty reklamy, ktore powodka liczy jako szkode nie
mialy takiego charakteru i pozostawaly bez zwigzku z samga rejestracja znaku towarowego przez pozwana. Z samego
faktu zlecenia reklamy nie wynika fakt poniesienia szkody i to szkody wywolanej dokonana przez pozwana rejestracja
znaku towarowego.

Z tych przyczyn apelacja w tym zakresie nie mogla odnie$¢ rezultatu, gdy jednocze$nie w odniesieniu do tego
zadania nie zawierala zadnych argumentéw potwierdzajacych jego zasadno$¢. Na marginesie tylko zauwazy¢ nalezy,
ze na niedostatki materialu dowodowego przedstawionego w tym przedmiocie w pozwie, wskazywala juz pozwana
w odpowiedzi na pozew, gdy powddka, pomijajac kwestie prekluzji procesowej, nie podjela nawet proby jego
uzupehienia w kierunku wykazania podnoszonych w tym przedmiocie w pozwie twierdzen.

Prawidlowe w stanie rozpoznawanej sprawy jest rowniez rozstrzygniecie Sadu I instancji oddalajace powodztwo co
do zagdania zlozenia przez pozwana przeprosin.

To zadanie powoddka zasadzala na konstrukeji czynu nieuczciwej konkurencji z art. 31 10 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) i art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Istotnie Sad Okregowy, jak podnosi skarzaca, nie odnio6slt sie w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku do zarzutu powodki
co do dopuszczenia sie przez pozwana deliktu nieuczciwej konkurencji z art. 10 uznk, jednakze to nie czyni wniosku
apelacji o zmiane zaskarzonego wyroku, co do omawianego w dochodzonej postaci roszczenia, zasadnym.



Przepis art. 10 uznk typizuje delikt nieuczciwej konkurencji, jakim jest oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak,
ktore moze wprowadzié klientéw w btad m.in. co do pochodzenia towaréw lub ustug. Celem tej regulacji jest eliminacja
dzialan polegajacych na wprowadzeniu w blad co do istotnych cech towaréw i ustug, w tym i w szczego6lnosci co do
ich pochodzenia komercyjnego. Przedmiotem ochrony jest transparentno$c rynku, ktéra moze byé zakl6cona przez
dzialania przedsiebiorcéw wprowadzajacych w blad co do oferowanych przez nich towarow i ustug.

Czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 uznk moze popehic tylko przedsiebiorca oznaczajacy towary
(ushugi) konfuzyjnym oznaczeniem badZz wprowadzajacy do obrotu towary w opakowaniu mogacym wywolywaé
ryzyko konfuzji. Oznaczenie za$ towaréw konfuzyjnym oznaczeniem polega gléwnie na fizycznym nakladaniu
danego oznaczenia na towar, badZ na uzywaniu spornego oznaczenia w reklamie, fakturach albo innych dzialaniach
tworzacych wrazenie w §wiadomoSci klientéw i konsumentow, ze dany towar pochodzi od innego przedsiebiorcy.
Popelnienie tego deliktu ma miejsce wtedy, gdy doszlo do oznaczenia towarow lub ustlug konfuzyjnym oznaczeniem
i nastapilo postuzenie sie tym oznaczeniem, wprowadzenie go do obrotu. Tym za$ jest poslugiwanie sie oznaczeniem
na towarach, opakowaniu, w reklamie, dokumentach zwigzanych z obrotem towarami lub $wiadczeniem uslug
w dzialalnoéci gospodarczej, czyli inaczej mdwiac istotne jest uzycie danego oznaczenia, postuzenie sie nim.
Wprowadzeniem do obrotu nie sg za$ zabiegi i czynnosci czysto formalne. Sam fakt rejestracji danego oznaczenia,
nie jest wprowadzeniem do obrotu ani oznaczeniem towaréw badz ustug, uzywaniem, ktore uzasadnia roszczenia z
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Reasumujgc w celu postawienia zarzutu popeklienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 uznk w
przypadku opierania go na przestance wprowadzenia w blad co do pochodzenia niezbedne jest przede wszystkim
wykazanie faktu oznaczenia towaréw (ustug) lub wprowadzenia do obrotu towaréw lub uslug oznaczonych danym
oznaczeniem. Gdy to mialo miejsce, mozna przej$¢ do badania pozostalych przestanek.

W stanie faktycznym spawy nie tylko, ze nie mialo miejsca wprowadzenie do obrotu towaréw (ustug) ze spornym
oznaczeniem, ale i nie doszlo nigdy do oznaczenia przez pozwang towaréw (uslug) spornym znakiem, znak ten nie
byl i nie jest uzywany przez pozwana. Stad w stanie faktycznym sprawy brak jest podstaw do przypisania pozwanej
zarzucanego jej deliktu nieuczciwej konkurencji na ktérym powodka zasadzala swe roszczenie o zlozenie o§wiadczenia
z art. 1881 pkt 3 uznk.

Ponadto wskaza¢ nalezy na charakter roszczenia o zlozenie o$wiadczenia, ktére nalezy do kategorii roszczen
restytucyjnych tj. stuzacych usunieciu skutkow niedozwolonych dzialan. Pelni ono glownie funkcje informacyjna,
prewencyjna, kompensacyjna, umozliwiajac m.in. przewrdcenie rownowagi rynkowej poprzez skorygowanie blednych
informacji, wyobrazen funkcjonujacych w swiadomosci klientéw i przedsiebiorcow. Roszczenie to nie przystuguje w
kazdym przypadku popelnienie czynu nieuczciwej konkurencji. Aby zaktualizowaly sie przestanki jego skutecznoSci
musi wystapi¢ nie tylko delikt nieuczciwej konkurencji, ale i musza powstaé skutki do ktoérego usuniecia zadane
o$wiadczenie jest wlasciwym $rodkiem. Niezbedne jest zatem wykazanie okoliczno$ci wskazujacych, ze roszczenie
to znajduje uzasadnienie dla realizacji celéw z nim zwigzanych. Nadto musi by¢ ono adekwatne do zachowania
pozwanego w zwiazku z ktoérym jest ono podnoszone. Formula os$wiadczenia powinna odpowiada¢ formule
naruszenia, dzialaniu naruszyciela i jego skutkom, racjonalnie pojmowanemu kryterium celowo$ci. Tymczasem
powodka ograniczajac sie w tym zakresie li tylko do przytoczenia wywoddéw teoretycznych w odniesieniu do
zarzucanych dzialan, a ktoére w jej ocenie, stanowia czyn nieuczciwej konkurencji, nie tylko, ze nie wykazala ale nawet
nie przytoczyla okoliczno$ci przemawiajacych za zasadno$cig tego wlasnie zadania, jego celowo$cia, nie wskazala
celu, jaki dzieki ogloszeniu w prasie zamierzala osiggnaé. Ponadto tres¢ o§wiadczenia nie przystaje do zachowania
pozwanej. Powddka domaga sie zloZenia przeprosin za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, lgczac to z mozliwoécia
wprowadzenia w blad co do pochodzenia towaru poprzez oznaczenie znaku towarowego zawierajacego firme powdodki,
gdy tymczasem takiego dzialania ze strony pozwanej nie bylo. Jak wskazano wyzej pozwana nie oznaczala towaréw
przedmiotowym znakiem (powo6dka nie wykazala by mialo to miejsce), a zatem brak jest przedmiotu i naruszenia a
ktore mialoby stanowié¢ przedmiot zadanych w takiej formie przeprosin.



Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje katalog roszczen z jakim podmiot powodowy moze
wystapi¢ do sadu domagajac sie ochrony prawnej. Zasadno$¢ tych roszczen uzasadniona jest w kazdym wypadku od
okolicznoSci konkretnej sprawy. Decyduje o tym istota czynu i skutki, jakie wywolal. Zlozenie o§wiadczenia w prasie
jak podnosi sie w literaturze i orzecznictwie nie jest zas niezbedne w przypadku dzialan polegajacych wylacznie na
zagrozeniu interesdw powoda, a o tym tylko ewentualnie mozemy mowic w stanie rozpoznawanej sprawy.

Z tych przyczyn apelacja w czeSci dotyczacej omoéwionych wyzej roszczen podlegata oddaleniu jako pozbawiona
uzasadnionych podstaw w oparciu o regulacje art. 385 k.p.c.

Natomiast apelacja jest zasadna w odniesieniu do orzeczenia oddalajacego zadanie w przedmiocie zaniechania.

Zgodnie z trescig art. 43'° zd. pierwsze k.c. przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostalo zagrozone cudzym
dzialaniem, moze zadac zaniechania tego dzialania, chyba Ze nie jest ono bezprawne. Z tresci tego przepisu wynika, ze
roszczenie to przystuguje nie tylko w sytuacji gdy doszto do naruszenia prawa do firmy, ale i wtedy, gdy wystepuje stan
zagrozenia naruszenia tego prawa. Stad tez oceny zachowania pozwanej na ktorym powodka zasadzala to roszczenie
— fakt rejestracji stownego znaku towarowego (...) ,nalezalo dokonywaé nie tylko w kontekécie naruszania prawa do
firmy, ale i zagrozenia tego prawa. Sad Okregowy oceniajac to roszczenie w kontekscie przestanki zagrozenia prawa
do firmy, brak takowego realnego zagrozenia powigzat li tylko z faktem nieuzywania tego znaku towarowego przez
pozwana w obrocie. Stanowisko to w realiach rozpoznawanej sprawy nie jest trafne.

Roszczenie o zaniechanie (zaprzestanie, niepodejmowanie dzialan grozacych naruszeniem) przystuguje, gdy
naruszenie prawa juz nastgpito, a niezgodny z prawem stan trwa nadal, gdy naruszenie nastapilo, jednakze ze wzgledu
na nature bezprawnego dzialania (czyny jednorazowe) lub czasowe zaprzestanie naruszania, w chwili wytoczenia
powddztwa (orzekania) stan naruszania nie istnieje, ale istnieje realne niebezpieczenistwo powtérzenia naruszenia,
gdy istnieje realne niebezpieczenstwo naruszenia prawa, cho¢ czyn taki nie zostal jeszcze popeliony (np. dzialania
sprawcy znajduja sie w fazie przygotowan). Treécia zgdania w tej ostatniej sytuacji jest niepodejmowanie dzialan,
ktére maja doprowadzi¢ do naruszenia prawa. W $wietle powyzszego akcentowany przez Sad I instancji fakt nie
uzywania przedmiotowego znaku towarowego mogliby mie¢ znaczenie dla rozstrzygniecia o tym zadaniu pozwu, gdyby
faktycznie nie wystepowalo realne niebezpieczenstwo jego uzywania np. pozwana o§wiadczyla, ze nie zamierza uzywac
tego znaku w przyszlo$ci, podjela dzialania zwigzane z uchyleniem jego rejestracji. Z taka za$ sytuacja nie mamy
do czynienia w stanie rozpoznawanej sprawy, gdy nie mozna uznaé, aby nie istnialo obiektywne niebezpieczenstwo
uzywania tego znaku. Celem rejestracji znaku towarowego jest uzyskanie wylgcznoéci w postugiwaniu sie nim.
Pozwana nie twierdzila, aby jej dzialaniu przy$wiecaly inne cele, a wrecz przeciwnie i tak ustala Sad I instancji, miato to
zwiazek ze strategia rozwoju firmy, a wiec zakladalo postugiwanie sie nim. Z zeznan prezesa zarzadu pozwanej S. M. (k.
564) jak i swiadka M. M. (k. 541), wynika, ze celem zarejestrowania spornego znaku towarowego bylo oznaczenie nim
produktéw, elementéw produkowanych przez pozwang, zas przyczyna nieuzywania dotad zarejestrowanego znaku sg
li tylko wzgledy ostrozno$ci, toczacy sie w zwigzku z tym znakiem pomiedzy stronami spor. To tez pozwana podkreslala
w odpowiedzi na pozew stwierdzajac, ze ,,nie uzyta jak dotad zarejestrowanego znaku do czasu zakonczenia wszystkich
sporéw pomiedzy stronami”. Powyzsze nie oznacza, zatem ze powddka nie zamierza uzywac przedmiotowego znaku,
a wrecz przeciwnie jest gotowa to zrobié. Stad w tej sytuacji samo nieuzywanie spornego znaku, zwazywszy na
przyczyny tegoz, nie moze decydowac o braku zagrozenia, gdy treScia zadania zaniechania w takim przypadku jest
niepodejmowanie dzialan, ktére maja do prowadzi¢ do naruszenia praw powoda, tu uzywania przedmiotowego znaku

i z takim zadaniem opartym na regulacji art. 43'° k.c. powodka wystapila motywujac go rowniez w pozwie stanem
zagrozenia. Podkresli¢ nalezy, ze stan zagrozenia prawa do firmy, jak trafnie podnosi sie w literaturze przedmiotu,
moze wystepowac samoistnie lub tezjako nastepstwo dokonanego wczesniej naruszenia prawa do firmy. W pierwszym
przypadku istotna role odgrywaja czynnos$ci wstepne, przygotowawcze zmierzajace do podjecia okreslonych dzialan
np. zawarcie umowy spolki pod okreslong firma, ktora nie odroéznia sie dostatecznie od zarejestrowanej firmy innego
przedsiebiorcy, zgloszenie do rejestru firmy kolidujacej z firmg przedsiebiorcy dochodzacego ochrony, lub wystapienie
o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy kolidujacy z jego firma. Rozpoczecie za$ rzeczywistego uzywania
w obrocie oznaczenia kolidujacego z firma innego przedsiebiorcy, przy wystapieniu przestanek wskazujacych na te



kolizje i bezprawnos$¢ dzialania jest juz naruszeniem prawa do firmy. Stad tez akcentowany przez Sad I instancji
fakt nie uzycia spornego oznaczenia przez pozwang w obrocie nie determinuje sam przez sie oddalenia powodztwa,
uwzgledniajgc na przyczyny tego stanu podawane przez sama pozwana.

Zwazywszy na przyjeta przez Sad Okregowy podstawe takiego rozstrzygniecia opartg li tylko na fakcie nieuzywania
spornego znaku i z tym tylko laczonego braku zagrozenia, gdy poza badaniem i ocena Sadu pozostawala kwestia
kolizji przedmiotowych oznaczen z punktu widzenia ochrony prawa do firmy, zaskarzony wyrok nie mogt sie ostaé,
podlegatl uchyleniu a sprawa przekazaniu do ponownego rozpoznania, na podstawie art. 38684 k.p.c. wobec nie
rozpoznania jej istoty stanowiacej przedmiot sporu. Nie doszlo bowiem do zbadania materialnej podstawy zadania
w kontekscie podnoszonych przez pozwang merytorycznych zarzutow, a to zakresu przystlugujacego powddce prawa
w $wietle zwigzanych z nim funkcji, kolizji pomiedzy oznaczeniami, bezprawnoSci dzialania pozwanej, a co dopiero
warunkuje ostateczng ocene w konteksScie wystapienia przestanek udzielenia wnioskowanej ochrony z tytutu prawa do
firmy. Niezbadanie za$ aspektu materialnoprawnego roszczenia, jego podstawy z uwzglednieniem przestanek ochrony
i zwigzanych z nig zarzutdw merytorycznych wyczerpuje znamiona ,nierozpoznania istoty sprawy” w rozumieniu art.
38684 k.p.c.

Rzecza zatem Sadu I instancji bedzie poczynienie ustalen i rozpoznanie istoty sprawy w zakresie objetym sporem w
kontek$cie przestanek ochrony prawa do firmy, jej zakresu, pelnionych przez firme funkcji, regut rozstrzygajacych
o kolizji pomiedzy prawem do firmy a prawem na znak towarowy, po dokonaniu oceny czy taka wystepuje, (a co
nie stanowito dotychczas przedmiotu badania i oceny) z uwzglednieniem twierdzen stron w zakresie w jakim maja
odzwierciedlenie w zaoferowanym materiale dowodowym i wynikajacego z art. 6 k.c. rozkltadu ciezaru dowodzenia,
gdy to dopiero pozwoli na ocene zasadno$ci powodztwa co do zadania objetego pkt 1 pozwu.

Odnoszac sie za$ do zarzutu apelacji, dotyczacego naruszenia art. 233 k.p.c. i zwigzanej z tym sprzecznoéci, bledu w
ustaleniach faktycznych, to stwierdzi¢ nalezy, Ze istotnie takowa wystepuje w odniesieniu do poczynionego przez Sad
Okregowy ustalenia, ze zalozyciele powodowej spélki (a tymi byli M. C. i D. W.) brali udzial w prowadzonych przez
pozwang w 2004 r. dzialaniach w kierunku zmiany nazwy spotki, gdy M. C. stuchany za strone powodowa zeznat ,, nie
bralem udzialu w tym konkursie, nie bylem wtedy pracownikiem (...), a co potwierdzil tez prezes zarzadu pozwanej
S. M. zeznajac ,konkurs na nazwe firmy przeprowadzono w 2004r.” Zaden z zalozycieli spotki nie byt pracownikiem
pozwanej w momencie przeprowadzania ankiety” (k. 564).

Co za$ sie tyczy pozostalych okoliczno$ci, a to nie wyjadnienie przez Sad Okregowy znaczenia i charakteru zmian
strategicznych u pozwanej, zabezpieczenia naruszonych praw jako wskazanej przestanki wystapienia o rejestracje
znaku towarowego, jak i przeprowadzonego przez pozwang wywiadu gospodarczego o powodce poprzedzajacego
wystapienie o rejestracje znaku, to istotnie Sad Okregowy nie dokonal w tym wzgledzie oceny, zwazywszy na przyjeta
podstawe rozstrzygniecia, co jednakze winno nastapi¢ przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Uchylenie wyroku przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania co do jej istoty pociggalo za soba konieczno$¢
uchylenia takze rozstrzygniecia o kosztach procesu, o ktérych zgodnie z treScia art. 10881 k.p.c. Sad orzeka w
orzeczeniu konczgcym sprawe jako calo$é w instancji.

Odnoszac sie li tylko formalnie do zazalenia pozwanej stwierdzi¢ nalezy, ze w przypadku wystepujacej kumulacji
roszczen, orzekajac o kosztach procesu obejmujacych koszty zastepstwa procesowego nalezy uwzgledniaé, ze w
przypadku kumulacji wylacznie roszczen majatkowych, gdy dochodzi — na podstawie art. 21 k.p.c. — do zsumowania
warto$ci wszystkich roszczen i obliczenia warto$ci przedmiotu sporu, ta stanowi samoistng podstawe wyliczenia
wysokoSci stawki wynagrodzenia wedlug §6 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 28 wrzesnia 2002 r. w sprawie
oplat za czynno$ci radcoOw prawnych. Inaczej jest w przypadku skumulowania kilku roszczen w odniesieniu do ktérych
rozporzadzenie postuguje sie odmiennymi kryteriami tj. warto$ci przedmiotu sprawy i rodzaju sprawy. W pierwszym
przypadku rozporzadzenie z reguly zawiera przepisy okreslajace, czy stawka minimalna ustalona w zaleznoéci od
rodzaju sprawy obejmuje rowniez wynagrodzenie od dochodzonych lgcznie roszczen majatkowych (np. §6a ust. 2 i
3 rozporzadzenia), czy ich nie obejmuje (np. §10 ust. 2). W sytuacji za$ gdy dochodzi do kumulacji kilku roszczen



r6znego rodzaju spraw, od ktérych wyliczona jest stawka minimalna ze wzgledu na kryterium rodzaju sprawy, to w
Swietle §4 ust. 1 rozporzadzenia, nalezne od kazdej ze spraw stawki minimalne podlegaja zsumowaniu. W sytuacji
za$, gdy dochodzi do kumulacji roszczen jednorodzajowych podstawa zasadzenia kosztéw zastepstwa procesowego
strony reprezentowanej przez radce prawnego podstawe stanowi stawka minimalna przewidziana w rozporzadzeniu
dla danej kategorii roszczenia, niezaleznie od ich liczby z uwzglednieniem regul §2 ust. 2 rozporzadzenia (por.
uzasadnienie postanowienia Sadu Najwyzszego z 25 czerwca 2009r., II CZW 40/09, OSNC 2010 nr 2, poz. 26).
Wyzej wymienione kryteria winien mie¢ na wzgledzie Sad I instancji przy orzekaniu o kosztach procesu w orzeczeniu
konczacym sprawe.



