Sygn. akt IV CSK 191/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2013 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Mirostawa Wysocka (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Iwona Koper

SSN Kazimierz Zawada
Protokolant Hanna Kaminska

w sprawie z powddztwa P. Spoftki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W.
przeciwko R. Spoétce Jawnej w T.

0 zaniechanie i zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 11 grudnia 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 26 wrzesnia 2012 r.,

uchyla zaskarzony wyrok w czesci uwzgledniajgcej apelacje
(punkt 1 - 1 a, b, c) oraz orzekajacej o kosztach postepowania
(punkt | - 2 i punkt lll) i sprawe w tym zakresie przekazuje Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiajagc temu

Sadowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE



P. spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig wniosta o zobowigzanie R.
spotki jawnej do zaprzestania uzywania nazwy ,P.” dla restauracji mieszczacej sie
wT. i do zaniechania uzywania domeny internetowej [...], 0 zobowigzanie do
opublikowania w dzienniku ,Rzeczpospolita” oswiadczenia okreslonej tresci i
upowaznienie powoda do wykonania tej czynnosci na koszt pozwanego, a ponadto
0 zobowigzanie pozwanego do cofniecia wniosku o udzielenie prawa ochronnego
na znak stowno-graficzny ,p.” i cofniecia zgtoszenia wspolnotowego tego znaku

oraz o zasgdzenie 60 tysiecy zt.

Uznajgc za czesciowo uzasadniong apelacje powoda od wyroku Sadu
pierwszej instancji, ktéry powddztwo oddalit, Sgd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26
wrze$nia 2012 r. uwzglednit Zzgdanie zobowigzania pozwanego do zaniechania
uzywania wskazanej nazwy restauracji i zaniechania uzywania wymienionej strony
internetowej oraz zasgdzit od pozwanego kwote 10 tysiecy zt, w pozostatej czesci

powodztwo i apelacje oddalit.

Sad Apelacyjny w catosci przyjat za wlasne ustalenia faktyczne poczynione
przez Sad pierwszej instancji. Ustalono, ze powdd prowadzi w W. restauracje ,P.”
oraz ze na jego rzecz zostato udzielone prawo ochronne na stowno-graficzny znak
towarowy ,p. [...]", ktore trwa od 31 lipca 2007 r. Powod korzysta z domeny
internetowej [...]. W czerwcu 2010 r. pozwany otworzyt w T. restauracje pod
szyldem stowno-graficznym p., majgcym posta¢ prostokata, w ktérym na
pomaranczowym tle przedstawiono linie przypominajgcg nitke makaronu spaghetti,
w kolorze czarnym, uktadajgcg sie w ksztait tyzki przechodzgcg dalej w ksztatt
widelca w kolorze czarnym; ponizej przebiega czarny napis p. Cafa restauracja,
tacznie z wyposazeniem, jest utrzymana w kolorystyce pomaranczowo-czarnej,
odpowiadajgcej kolorom znaku p., a element graficzny tyzki i widelca wystepuje w
wystroju wnetrza restauracji. W 2009 r. pozwany utworzyt domene internetowa [...],
a w 2010 r. zgtosit w Urzedzie Patentowym R.P. znak stowno-graficzny ,p.” oraz
wystgpit o rejestracje znaku wspolnotowego, ktory to wniosek zostat w pierwsze;j

instancji odrzucony.

W lutym i w marcu 2011 r. doszto do rezerwacji w drodze e- mailowe]

stolikow w restauracji powoda w btednym przeswiadczeniu zamawiajgcych, ze


http://www.pastaandbasta.pl/

rezerwujg miejsca w restauracji w T. Po zmodyfikowaniu systemu rezerwacji
elektronicznej i wprowadzeniu wyraznego oznaczenia, ze restauracja powoda

znajduje sie w W., pomytki takie juz nie wystepowaty.

Sad Apelacyjny dokonat odmiennej, niz Sad pierwszej instancji, oceny
prawnej tak ustalonego stanu faktycznego. Stwierdzit, ze stosownie do art. 120 ust.
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst:
Dz.U. z 2003 r.,, Nr 119, poz. 117, ,p.w.p.”), znak towarowy jest dobrem
niematerialnym, odzwierciedlajgcym zwigzek towaru i jego oznaczenia, a jego
podstawowg cechg jest zdolnos¢ odrozniajgca. Takg zdolnos¢ ma element stowny
skfadajgcy sie ze stéw ,p”. Odnoszac sie do kryteriow oceny podobienstw znakéw
towarowych Sad Apelacyjny stwierdzit, Zze o podobienstwie oznaczen decydujg ich
elementy zbiezne, a nie réznice oraz ze uzywanie podobnych oznaczehn dla
towaréw takiego samego rodzaju zwieksza ryzyko przypisania im wspolnego
pochodzenia, a ,sgd patrzac oczami modelowego klienta nie dokonuje
szczegotowej analizy znakdéw towarowych, lecz bierze pod uwage pierwsze, ogolne
wrazenie, jakie catos¢ wywotuje u potencjalnego odbiorcy towaru lub ustugi’.
Zdaniem Sadu Apelacyjnego, nazwa P. uzywana przez pozwanego dla restauraciji
w T. jest podobna do znaku towarowego uzywanego przez powoda, a dla
stwierdzenia podobiehAstwa oznaczen wystarczajgca byta ich identyczno$¢ w
ptaszczyznie fonetycznej, stuchowej i znaczeniowej. Uzyta w znakach identyczna
zbitka stéw stanowi istotny i wyrdzniajgcy element znaku jako catosci, stanowigc o
ich ,dominujgcym podobienstwie” powodujgcym ryzyko konfuzji pomimo tego, ze w
ptaszczyznie graficznej, w warstwie kompozycji i koloréw, podobienstwo pomiedzy
znakami nie wystepuje. Poniewaz dla modelowego klienta najistotniejszym
wyréoznikiem bedzie zbiezny, szybko przyswajalny element stowny, roznice wystroju
obu restauracji nie majg znaczenia dla oceny podobienstwa znakow, zwtaszcza, ze
restauracje te nie sg tak znane, by klienci kojarzyli ich wystréj. Bez znaczenia dla
oceny ryzyka wprowadzenia w btad odbiorcy jest to, ze restauracje dziatajg w
innych miastach, gdyz dominujgcy element stowny ,p.” moze wywotywac

przekonanie, ze sg one ze sobg co najmniej ekonomicznie powigzane.

Co prawda, uwazny konsument nie ma mozliwosci pomylenia restauracji

w W. z restauracjg w T., ale ocena ryzyka wprowadzenia w bfgd jest wynikiem



ustalenia, czy zachodzi potencjalna, teoretyczna mozliwos$¢ zaistnienia takiego
btedu, a mozliwos¢ taka w rozwazanym wypadku wystepuje ze wzgledu
na podobienstwa obu znakéw. Ponadto, wytgcznos¢ wynikajgca z prawa
ochronnego obejmuje, stosownie do art. 153 ust. 1 p.w.p., cate terytorium kraju,

a nie tylko rynek lokalny.

W wyniku tej oceny Sad Apelacyjny stwierdzit, ze pozwany naruszyt prawo

wytgczne powoda do znaku towarowego.

Z tej samej przyczyny, a wiec z powodu ryzyka konfuzji wynikajgcego
Z podobienstwa znakdéw i jednorodzajowosci ustug, dziatanie pozwanego stanowito
tez, w ocenie Sgdu Apelacyjnego, czyn nieuczciwej konkurencji, przewidziany w art.
10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., ,u.z.n.k.”).
Ryzyko wprowadzenia klientow w bigd wynika z tego, ze przecietny klient moze
pomyli¢ lokale, gdyz ustugi oferowane przez dziatajgce w tej samej branzy spotki
sg tego samego rodzaju i sg oznaczone w sposob podobny, a ochrona udzielana
przez ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy uwzglednieniu jej art. 1

ust. 2, nie doznaje ograniczen terytorialnych.

Przyjmujgc dopuszczalnos¢ kumulatywnego stosowania tej ustawy i Prawa
wiasnosci przemystowej, Sad Apelacyjny uwzglednit roszczenie o zaniechanie
przez pozwanego uzywania spornej nazwy restauracji na podstawie art. 296 ust. 1

i ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Pozwany naruszyt prawo powoda w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
takze przez wykorzystanie adresu domenowego, w ktérym znajduje sie znak
podobny do znaku towarowego powoda. Z prawa wytgcznego korzystania ze znaku,
wynikajgcego z art. 153 p.w.p., wyptywa tez zakaz wykorzystywania znaku albo
znaku podobnego do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych.
Korzystanie z adresu domenowego, w ktérym znajduje sie znak podobny do znaku
towarowego przystugujgcego powodowi, moze spowodowaé wprowadzenie

klientow powoda w btad, zwtaszcza, ze strony zajmujg sie sprzedazg takiej samej

grupy ustug.



Co do roszczenia o odszkodowanie, Sgd Apelacyjny ocenit, ze szkoda
powodki polegata na utracie korzysci, ktore powinna uzyska¢ od pozwanego
z tytutu optat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego. Szkoda ta nie
zostata co prawda udowodniona co do wysokosci, ale uwzgledniajgc zawinienie
pozwanego (co najmniej od wezwania go w kwietniu 2011 r. do zaniechania
naruszen) oraz lokalny zasieg dziatalnosci powoda, Sad Apelacyjny ,wykorzystat
uprawnienie wynikajgce z tresci art. 322 k.p.c. uznajac, ze zasgdzona kwota bedzie

odpowiednia”.

Odnoszac sie do opartego na art. 43'° k.c. roszczenia o opublikowanie
oswiadczenia, Sad Apelacyjny uznat, ze chociaz dziatanie pozwanego naruszato
prawo do firmy powoda, ktore jest rozumiane szeroko i obejmuje kazde bezprawne
uzycie cudzej firmy, to powodowa spotka nie cieszy sie tak ogolnokrajowg renoma,
aby dla usuniecia skutkbw naruszenia konieczne byto publikowanie oswiadczenia

w prasie.

Oddalenie powoddztwa w tym zakresie oraz oddalenie pozbawionych
podstawy zgdan o zobowigzanie pozwanego do cofniecia wnioskéw o udzielenie

prawa ochronnego, Sad Apelacyjny uznat za uzasadnione.

Pozwany opart skarge kasacyjng na obu podstawach przewidzianych w art.
394° § 1 k.p.c. Zarzucit majace istotny wptyw na wynik sprawy naruszenie art. 382
w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez wydanie orzeczenia reformatoryjnego
Z pominieciem istotnej czesci materiatu dowodowego i zaaprobowanych ustalen
faktycznych Sadu pierwszej instancji, naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c.
przez niewskazanie okolicznosci i dowoddéw stanowigcych podstawe zmienionej
oceny prawnej oraz naruszenie art. 322 i art. 316 § 1 w zw. z art. 391 k.p.c., a takze
art. 380 i 382 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c., przez zasgdzenie odszkodowania

bez jakichkolwiek podstaw w materiale dowodowym.

W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarzacy zarzucit
btedng wyktadnie art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 120 ust. 3 pkt 1 Prawa wtasno$ci
przemystowej, niewtasciwe zastosowanie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2
oraz wadliwe niezastosowanie art. 158 ust. 1 tej ustawy, a nadto btedng wyktadnie
i niewtasciwe zastosowanie art. 10 ust. 1 w zw. z art. art. 5, 1 i 3 § 1 ustawy



0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niewtasciwe zastosowanie art. 18 ust. 1 pkt
1w zw. z art. 10 ust. 1 tej ustawy, a takze btedne zastosowanie art. 6 k.c., wadliwe

niezastosowanie art. 5 k.c. oraz btedng wyktadnie art. 43'° w zw. z art. 43% k.c.

W konkluzji pozwany wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci
uwzgledniajgcej powodztwo i apelacje oraz co do kosztow procesu i przekazanie

w tym zakresie sprawy Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Chybione sg zarzuty naruszenia przepisow postepowania, art. 382 w zw.
z art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c., istoty zagadnienia nie
stanowi bowiem pominiecie przez Sad Apelacyjny ustalonej i zaaprobowanej
podstawy faktycznej orzeczenia Sadu pierwszej instancji, lecz uznanie niektérych
ustalonych faktéw za obojetne dla kwalifikacji prawnej okreslonych zdarzen.
Z tej samej przyczyny nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 6 k.c., gdyz nie
chodzi o przerzucenie ciezaru dowodu na pozwanego, ale o ocene prawng, jego
zdaniem wadliwie przyjetg pomimo braku po temu podstawy faktycznej.
Prawidtowos¢ stanowiska Sgdu Apelacyjnego w obu wypadkach podlega badaniu
w ramach oceny zarzutéw skierowanych przeciwko dokonanej przez Sad wyktadni

i zastosowaniu przepiséw prawa materialnego.

Przy rozpoznawaniu roszczeh opartych na art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2
pkt 2 p.w.p. nalezy mie¢ na wzgledzie definicje znaku towarowego zawartg w art.
120 ust. 1 ustawy oraz w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE  z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych,
Dz.U. UE.L. 2008.299.25 (nastepczyni Pierwszej Dyrektywy Rady WE nr
89/104/EWG), wedtug ktérych to przepisow znakiem towarowym moze by¢ kazde
oznaczenie, ktdére mozna przedstawi¢ w sposéb graficzny, jezeli nadaje sie
do odroznienia towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa. W tej definicji normatywnej funkcja znaku towarowego jest ujeta
jako funkcja oznaczenia pochodzenia, majgca na celu umozliwienie odréznienia
towarow na podstawie ich pochodzenia. Przestankg powstania roszczen

okreslonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest, przy uwzglednieniu zakresu prawa



ochronnego wynikajgcego z art. 153 p.w.p., dziatanie dajgce sie zakwalifikowac
jako naruszenie tego prawa w sposob okreslony miedzy innymi w art. 296 ust. 2
p.w.p. Ogolnie rzecz ujmujgc, przestankg naruszenia prawa ochronnego jest
uzywanie kolizyjnego oznaczenia w celu odroznienia pochodzenia towardw,
prowadzgce do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia
polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btgd co do

pochodzenia towaréw (ustug).

Wiasciwg ocene zasadnosci podstaw skargi kasacyjnej nalezy poprzedzic
wyjasnieniem kwestii podniesionych w ramach zarzutow naruszenia art. 120 ust. 3
pkt 1 i art. 158 p.w.p. Pierwsza dotyczy znaczenia, jakie dla oceny zakresu
ochrony i naruszenia ma, zdaniem skarzgcego, rodzaj znaku, czyli w rozwazanym
wypadku to, ze spoér dotyczy znakow ustugowych. Pojecie znaku towarowego
obejmuje zaréwno oznaczenia przeznaczone do odrézniania towaréw (znaki
towarowe sensu stricto), jak i oznaczenia przeznaczone do odrozniania ustug,
a stosownie do art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekro¢ w ustawie jest mowa o znakach
towarowych rozumie sie przez to takze znaki ustugowe. Zasadnicza roznica
pomiedzy tymi kategoriami znakéw polega na braku substratu materialnego znaku
ustugowego, wynikajgcym z niematerialnego charakteru ustugi. Racje ma skarzacy,
ze w doktrynie przyjmuje sie, iz przepisy ustawy dotyczgce znakéw towarowych
nalezy do znakow ustugowych stosowac jedynie odpowiednio, jednak stanowisko
to nie znajduje oparcia w ustawie, a uwzglednienie specyfiki znakéw ustugowych
jest mozliwe bez tworzenia takiej konstrukcji. Wystarczajgce jest elastyczne
i dostosowane do rodzaju danego oznaczenia, rodzaju ustugi oraz okolicznosci
uzywania znaku zbadanie Kkolizyjnych oznaczen pod kagtem podobienstwa
grozgcego ryzykiem konfuzji. Decydujgce znaczenie ma wiec dokonanie
prawidtowej oceny konkretnych okolicznosci pod katem przestanek okreslonych
w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skarzacy nie przedstawit argumentéw przekonujgcych
o tym, ze uwzglednienie ustugowego charakteru oznaczen powinno byto
wywrzec istotny wptyw na wynik oceny skierowanych przeciwko niemu roszczen.
Dotyczy to takze drugiej kwestii, czyli eksponowania tego watku w kontekscie
art. 158 p.w.p., ktérego zastosowanie - zdaniem skarzgcego - prowadzitoby do

obezwtadnienia roszczeh powoda. Oparta na tym przepisie obrona jest



jednak nieskuteczna ze wzgledu na to, ze sporne oznaczenie — co jest niewatpliwe
w ustalonym stanie faktycznym - byto uzywane w charakterze znaku, w celu

wyroznienia ustugi na podstawie kryterium pochodzenia .

Okreslona w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., i przyjeta przez Sad Apelacyjny za
podstawe uwzglednienia roszczen, postaC naruszenia prawa do znaku polega
na uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku
zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towardw,

gdy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw btad.

W rozpoznawanej sprawie nie budzita watpliwosci jednorodzajowos¢ ustug,
sporne pozostawato podobienstwo oznaczen oraz istnienie ryzyka wprowadzenia

odbiorcow w btad.

Ocena Sadu Apelacyjnego dotyczgca podobienstwa oznaczen opiera sie
zasadniczo na jednym elemencie - identycznosci ,zbitki stownej’, zbieznosci
zestawienia stownego, czyli potgczenia dwoch wyrazéw ,p.” oraz ,[...]” w sposob
tworzgcy charakterystyczne skojarzenie. Racje ma Sad, ze jako podstawe oceny
podobienstwa przyjmuje sie ogolne wrazenie a nie poszczegolne elementy znaku,
elementy zbiezne a nie réznice oraz identycznos¢ w warstwie wizualnej, stuchowej i
znaczeniowej. Nalezy tez zgodzi¢ sie, ze uzyte w obu oznaczeniach potgczenie
stow jest charakterystyczne (odrézniajgce). Prawidtowa ocena podobienstwa
spornych oznaczen wymagata jednak uwzglednienia dalszych jeszcze czynnikdow i
analizy bardziej pogtebionej, ktérej brak zasadnie zarzucit skarzgcy. Sad
Apelacyjny uzyt do porownania fragment znaku powoda, a nie jego wersje
zarejestrowang, nie dokonat oceny catosciowej, nie wzigt pod uwage, ze obydwa
oznaczenia majg charakter kombinowany (stowno-graficzny) i zupehnie
zbagatelizowat warstwe wizualng. Ograniczenie sie do jednej tylko z ptaszczyzn
porownawczych nie jest wilasciwe nawet w odniesieniu do znakdéw stownych,
a tym bardziej nie jest wystarczajgce w przypadku znakéw stowno-graficznych,
w ktérych warstwa wizualna (ukfad, rozmiar, czcionka, kolorystyka) ma szczegdlne
znaczenie, na co zwraca sie uwage w orzecznictwie Sadu Najwyzszego
(por. wyroki z dnia 22 lutego 2007 r., Il CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11
i zdnia 26 wrzesnia 2013 r., Il CSK 710/12, niepubl.). Nie wytgcza to co prawda



sytuacji, w ktérej do stwierdzenia podobienstwa wystarczy podobienstwo na jednej
tylko ptaszczyznie, ze wzgledu na jednoznacznie dominujgcy i odrdzniajgcy
charakter jednego elementu, z drugiej jednak strony — podobienstwo na jednej lub
nawet dwoch ptaszczyznach moze zosta¢ zneutralizowane przez elementy
réznigce oznaczenia w stopniu prowadzgcym do wylgczenia podobienstwa
ocenianego catosciowo. Uwzglednienie wszystkich kryteriow jest nieodzowne nie
tylko dla stwierdzenia podobienstwa oznaczen, ale takze dla okreslenia stopnia ich

podobienstwa, czynnika istotnego przy badaniu ryzyka konfuzji.

Stosownie do punktu 11 preambuty dyrektywy 2008/95/WE, pojecie
podobienstwa nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad, ktérego ocena zalezy od wielu czynnikow. Zaniechanie
rozwazenia tych czynnikow i skupienie sie przy rozwazaniu ryzyka konfuzji
wylgcznie na podobienstwie warstwy stownej i znaczeniowej obu znakéw,
stanowito, jak zasadnie zarzuca sie w skardze kasacyjnej, naruszenie art. 296
ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposob
przewidziany przez ten przepis wymaga wykazania podobienstwa ustug i oznaczen
powodujgcego ryzyko wprowadzenia odbiorcow w bigd, ktoére obejmuje
w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.
Pojecie ,ryzyka skojarzenia” w ujeciu tego przepisu jest jedng z postaci
Lhiebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd” i stuzy sprecyzowaniu jego zakresu, a
mozliwos¢ skojarzenia przez odbiorcéw obydwu znakow ze wzgledu na ich
analogiczng zawartos¢ znaczeniowg nie jest per se wystarczajgca do stwierdzenia
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad (tak m.in. wyrok ETS z dnia 11 listopada
1997 r., C-251/95, Sabel BV v. PUMA AG, Zb. Orz. T.S. i S. 1997, 1-06191 i wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 12 pazdziernika 2005 r., lll CK 160/05, OSNC 2006,
nr 7-8, poz. 132). Niebezpieczenstwo skojarzenia nie jest zatem objete przepisem
art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jezeli nie prowadzi do niebezpieczenstwa wprowadzenia
w bfgd; przestankg zastosowania tego przepisu nie jest mozliwos¢ pomylenia
znakow jako takich, ale mozliwos¢ pomytek co do pochodzenia opatrzonych nimi
towarow, a wiec wywarcie negatywnego wplywu na podstawowg funkcje znaku
towarowego, jakg jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia

towarow (ustug).
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Badanie niebezpieczenstwa wprowadzenia w biad obejmuje nie
tylko podobienstwo towaréw (ustug) i oznaczeh oraz stopien ich podobienstwa,
ale takze rozpoznawalno$¢ wczesniejszego znaku i inne czynniki, w tym
w szczegolnosci sposéb i okolicznosci, w jakich towary (ustugi) sg oferowane.
Taka ztozona, catoSciowa metoda oceny pod katem rozwazanej postaci naruszenia
prawa ochronnego zostata uksztaltowana zarowno w orzecznictwie Trybunatu
Sprawiedliwosci (por. powotany wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95
i wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro
Goldwyn-Mayer Inc., Zb. Orz. T.S i S.1998, s. I-5507), jak i w orzecznictwie Sgdu
Najwyzszego (por. wyroki z dnia 16 grudnia 2006 r., [l CSK 299/06, OSNC 2007,
nr 11, poz. 172 oraz z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, niepubl. i z dnia
4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, niepubl.).

Stopien rozpoznawalnosci wczesniejszego znaku, istotny element oceny
ryzyka konfuzji, jest funkcjg znajomosci znaku na rynku, o ktérej Swiadczg takie
czynniki, jak udziat towarow (ustug) w danym segmencie rynku, intensywnosc
i okres uzywania, zasieg geograficzny, naktady na promocje znaku (por. wyrok
ETS z dnia 22 czerwca 1999 Lloyd v. Klijsen, C — 342/97, Zb. Orz. T.S. i S. 1999, I-
3819). Wigze sie to z ,sitg znaku” odzwierciedlajgcg jego konkretng zdolnosc
odrozniajgcg i jej stopien. Ten konieczny element badania niebezpieczenstwa

wprowadzenia w btad nie zostat przez Sgd Apelacyjny uwzgledniony.

Sad zbagatelizowat tez warunki i sposdéb uzywania przeciwstawionych
oznaczen, pomimo ze w ustalonych okolicznosciach sprawy swiadczyty one
oistnieniu réznic tak wyraznych, Zze nie mozna ich bylo wylgczyc
poza nawias dokonywanej oceny. Wynika to nie tylko z tego, ze restauracje
nie wspotistniejg na wspolnym obszarze, ale przede wszystkim z tego,
Ze oznaczenie uzywane przez pozwanego jest bardzo charakterystyczne, grafika
jest fantazyjna, kolorystyka wyrazista i w catosci elementy wizualne majg znaczng
site odrozniajgcg. Pomimo stwierdzenia, ze uwazny konsument nie ma mozliwosci
pomylenia obu restauracji, Sgd Apelacyjny przyjat za decydujgce o rozstrzygnieciu
podobienstwo znakdw, sprawiajgce, ze istnieje potencjalna, teoretyczna mozliwos¢
wprowadzenia odbiorcéw w btagd co do pochodzenia ustug (z tego samego

przedsiebiorstwa lub przedsiebiorstw powigzanych). Do stwierdzenia naruszenia
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prawa ochronnego rzeczywiscie jest wystarczajgca potencjalna mozliwosc¢
wywotania pomytek, chodzi jednak o mozliwos¢ realng i przewidywanie oparte

na wszechstronnej i rozsgdnej ocenie okolicznosci danego przypadku.

Konfrontacja uksztattowanych w orzecznictwie kryteriow podobienstwa
oznaczen i niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd z podstawami zaskarzonego
orzeczenia wskazuje na to, ze Sad Apelacyjny nie uwzglednit ztozonosci tych
kryteridw i potrzeby dokonania analizy catosciowej, lecz swojg ocene opart na
uproszczonej analizie podobienstwa oznaczen, niebezpieczenstwo wprowadzenia
w btgd ujmujgc jedynie od strony mozliwosci ich skojarzenia. Z tych wzgledow
za uzasadniony nalezato uznac¢ zarzut btednej wyktadni art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
oraz niewtasciwego zastosowania art. 296 ust. 1 p.w.p. Stwierdzenie to obejmuje
rozstrzygniecie o wszystkich roszczeniach uwzglednionych przez Sgd Apelacyjny
na podstawie tych przepisbw, a wiec nie tylko orzeczenia nakazujgcego
zaniechanie uzywania nazwy dla oznaczania restauracji, ale takze zakazujgcego
uzywania w domenie internetowej nazwy ,pastaandbasta” oraz zasgdzajgcego

odszkodowanie.

Nalezy zgodzi¢ sie z Sgdem Apelacyjnym, ze postugiwanie sie znakiem
towarowym w Internecie jest sposobem uzywania znaku objetym monopolem
uprawnionego z tytutu prawa ochronnego. Jedng z form wykorzystania znaku
w Ssrodowisku internetowym jest umieszczenie oznaczenia w domenie internetowej.
Postugiwanie sie znakiem w zasobach internetowych, zwigzane z okreslonymi
towarami (ustugami) i ich oferowaniem na rynku pozostaje czesto w zwigzku
z dodatkowymi funkcjami znaku, informacyjng i reklamowa, jednak nie umniejsza
to dominujgcego charakteru funkcji oznaczenia pochodzenia. Uzycie chronionego
oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego, z ktdrego
dla uprawnionego wynikajg roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 p.w.p., jezeli
spetnione zostang ustawowe przestanki, w rozwazanym wypadku - przewidziane
wart. 296 ust. 2 pkt 2. Oznacza to, ze podstawy uwzglednienia roszczenia
nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale takie
postuzenie sie nim, ktére prowadzi do zakiécenia funkcji znaku przez
wprowadzenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd co do pochodzenia towaru

lub ustugi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku (por. wydane na tle
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dyrektywy 89/104 wyroki ETS z dnia 12 czerwca 2008 r., C-533/06, 02 Holdings
Ltd v. Hutchison 3G Ltd, Zb. Orz. T.S. i S. 2008/6/1-4231 i z dnia 25 marca 2010 r.,
C-278/08, BergSpechte Outdoor Reisen v. trekkinng.at Reisen Gmbh, Zb. Orz. T.S.
i S. 2010/3B/I-2536). Sad Apelacyjny dostrzegajgc, jak sie zdaje, ten konieczny
zwigzek, poprzestat jednak na stwierdzeniu, ze umieszczenie w domenie
internetowej znaku podobnego do znaku powoda ,uzasadnia fakt, ze w istocie
moze dojs¢ do wprowadzenia klientow w btgd”, tym bardziej, ze strony prowadzg
ustugi tego samego rodzaju. Takie stwierdzenie jest niewystarczajgce z tych
samych przyczyn, ktére wskazano poprzednio, czyli z powodu nieustalenia
w sposéb wymagany do zastosowania art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. stopnia
podobienstwa oznaczeh oraz niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad co do
pochodzenia ustug. Przy uwzglednieniu specyfiki tego sposobu uzycia znaku,
do oceny przewidzianych w tych przepisach przestanek majg zastosowanie ogdlne,

uksztattowane w orzecznictwie, zasady.

Odnosnie do uwzglednionego roszczenia o odszkodowanie, poza samg
zasadg odpowiedzialnoéci trafnie zakwestionowano w skardze wadliwe oparcie
orzeczenia na art. 322 k.p.c. Przepis ten pozwala na rozstrzygniecie spraw,
w ktorych Sciste udowodnienie zgdania jest niemozliwe lub nader utrudnione, jego
zastosowanie dopuszcza sie wtedy, gdy pomimo przeprowadzenia postepowania
dowodowego i wyczerpania dostepnych srodkéw dowodowych dokfadna wysokosc¢
szkody nie zostata precyzyjnie ustalona. Artykut 322 k.p.c. nie zwalnia od
przedstawienia dostepnych dowoddéw, ani ich nie zastepuje. Z uzasadnienia
zaskarzonego wyroku wynika, ze szkoda powoda miata polegac na utracie korzysci,
ktére powinien byt uzyska¢ od pozwanego z tytutu optat licencyjnych, co oznacza,
iz Sad przyjat za podstawe orzekania o odszkodowaniu art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
W takiej jednak sytuacji pomocnicze siegniecie do art. 322 k.p.c. bytoby
uzasadnione dopiero wtedy, gdyby po przedstawieniu przez powoda i wykazaniu
przy pomocy dostepnych dowoddéw wysokosci potencjalnych optat, Scista wysokosé

szkody nadal pozostawata niemozliwa do ustalenia.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego, roszczenia powoda o zaniechanie uzywania
nazwy restauracji P.[...] oraz nazwy ,p.” w domenie internetowej znajdujg oparcie

takze (kumulatywnie) w art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., ktérych zastosowanie
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uzasadnia ustalone ,ryzyko wystgpienia konfuzji ze wzgledu na podobienstwo obu
znakoéw i jednorodzajowos¢ oferowanych ustug”, przy zatozeniu, ze wystarczajgce
jest stwierdzenie mozliwosci mylnego przekonania odbiorcéw co do istotnych cech
ustugi oraz Zze ochrona na podstawie tej ustawy ,nie doznaje ograniczen

terytorialnych”.

Chybiony jest zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. w takim zakresie, w jakim
kwestionuje dokonanie oceny roszczen powoda na podstawie tego przepisu,
zamiast na ptaszczyznie art. 5 ustawy. Chociaz w praktyce wystepujg trudnosci
w Scistym rozgraniczeniu oznaczen towaréw i ustug (art. 10) od oznaczen
przedsiebiorstw (art. 5), to formalnie — w zwigzku z uzywaniem spornych znakéw do
oznaczenia ustug — W niniejszej sprawie mogta by¢ rozwazana podstawa
odpowiedzialnosci przewidziana w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Nie mozna natomiast
odméwié¢ trafnosci zarzutowi, ze wadliwie zastosowano ten przepis pomimo
niewykazania dotychczas mozliwosci wprowadzenia klientow w btgd, a wiec
okolicznosci stanowigcej konieczny element tego deliktu nieuczciwej konkurenciji.
Ocena ryzyka konfuzji, tak samo, jak na tle art. 296 p.w.p., wymaga uwzglednienia
petnego kontekstu okolicznosci faktycznych, zaréwno w zakresie stopnia
podobienstwa oznaczen, jak i sposobu ich wykorzystywania. Aktualne takze
pozostaje zastrzezenie, ze potencjalna mozliwos¢ wprowadzenia w btgd musi by¢

realna i oparta na rzeczowych przestankach.

Nie angazujgc sie w spoér o to, czy istnienie pomiedzy przedsiebiorcami
stosunku konkurencji jest warunkiem udzielenia ochrony na podstawie art. 10
u.z.n.k., nalezy jednak =zauwazyC, Zze niewatpliwie warunkiem takim jest
stwierdzenie, iz okreslone dziatanie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.).
Ustalenie takich zagrozen (naruszen) nie moze opieraé sie na samym fakcie
uzycia podobnego znaku towarowego lub ustugowego, ale powinno by¢ wynikiem
oceny catosciowej, uwzgledniajgcej okolicznosci dotyczgce sposobu uzywania
i rozpoznawalnosci znaku na okreslonym terenie oraz zakresu pokrywania sie

klienteli przedsiebiorcow.
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Kasacyjny zarzut naruszenia art. 43'° kc. wykracza poza granice
zaskarzenia. Przepis ten nie zostat przyjety za podstawe orzeczenia w czesci
zaskarzonej, uwzgledniajgcej roszczenia. Wypowiedz Sgdu Apelacyjnego na temat
naruszenia prawa do firmy miata miejsce wylgcznie w kontekscie oddalonego
zgdania nakazania opublikowania oswiadczenia, w ktérym to zakresie wyrok nie byt
zaskarzony. W tej sytuacji trzeba ograniczy¢ sie do stwierdzenia, ze ocena
roszczen opartych na podstawie art. 43'° k.c. nie moze nastgpi¢ w oderwaniu od
wynikajacych z art. 43° k.c. regulacji dotyczacych funkgji firmy i jej dziatania na
okreslonym rynku (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada 2008 r.,
Il CSK 343/08, niepubl.).

Nie zastuguje na uwzglednienie zarzut niezastosowania art. 5 k.c., poniewaz
okolicznosci dotyczgce ,przejecia” przez powoda znaku towarowego, na ktore
powotuje sie skarzgcy, pozostajg poza podstawg faktyczng zaskarzonego wyroku,
a nieustosunkowanie sie do tej kwestii przez Sad Apelacyjny nie zostato zarzucone

w ramach podstawy naruszenia przepiséw postepowania.

Z oméwionych wzgledéw Sad Najwyzszy orzekt, jak w sentencji (art. 398"°

k.p.c.).



