Sygn. akt VI A Ca 1308/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy — Sedzia SA Ewa Klimowicz - Przygodzka

Sedziowie: SA Irena Piotrowska

SO (del.) Jadwiga Smotucha (spr.)

Protokolant: sekr. sqdowy Agnieszka Pawlowska

Ppo rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa (...) Sp. z 0.0. w W,

przeciwko (...) Sp.zo.0. wW.

o naruszenie prawa do firmy oraz oznaczenia przedsiebiorstwa, towaréow i ustug
na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

sygn. akt XX GC 514/11

1. zmienia cze$ciowo zaskarzony wyrok tzn. w punkcie drugim w ten sposéb, ze na jego koncu
po stowach ,,towaréw i ustug” dodaje ,,za wyjqgtkiem oznaczenia w postaci wspolnotowego znaku
towarowego nr (...)”;

2. w pozostalym zakresie apelacje oddala;

3. zasqdza od pozwanego (...) Sp. z 0.0. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z 0.0. w W. kwote 2700 (dwa
tysigce siedemset) zl tytulem zwrotu kosztow postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI ACa 1308/13
UZASADNIENIE
W pozwie zlozonym 29.07.2011 r., przeciwko pozwanemu (...) sp. z 0.0. w W., powdd (...) sp. z 0.0. w W. wnib6st o:

1. zakazanie pozwanemu poslugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierajacym element stowny (...)
lub oznaczeniem do niego podobnym w nazwie przedsiebiorstwa, a w szczego6lnoéci w firmie spotki pozwanego

2. zakazanie pozwanemu poslugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierajacym element slowny (...)
lub oznaczeniem podobnym, jako oznaczeniem wyrdzniajacym dla oferowanych przez niego towaréw i ustug

3. nakazanie pozwanemu zlozenia dwukrotnego o§wiadczenia w dzienniku (...), w dodatku (...), na stronie trzeciej,
w formacie dwudziestu czterech moduléw (249 mm x 136,2 mm), czarng czcionka Arial, o wielkoSci co najmniej 14



punktoéw, z zachowaniem spacji pomiedzy, na bialym tle oraz na stronie internetowej, na ktorej pozwany oferuje swoje
ushugi i towary, w tym w szczegb6lno$ci na stronie (...), w formie grafiki stalej o wielko$ci 400 x 500 pikseli, przez
okres jednego miesigca, przy uzyciu czarnej czcionki Arial na bialym tle, o wielkoSci nie mniejszej niz 20 punktow,
o nastepujacej treéci:

»Spotka (...) Sp. z o0.0. oS§wiadcza, iz uzywajac w nazwie spotki oznaczenia w postaci elementu slownego (...), jak
tez postugujac sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...) dla oznaczania swoich towaréw i uslug, naruszyla
wezedniejsze prawa spolki (...) Sp. z o0.0. do poslugiwania sie oznaczeniem (...) w obrocie gospodarczym, w tym w
nazwie spolki, za co przeprasza spolke (...) Sp. z 0.0. oraz jej Klientow"

4. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztow postepowania, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wg
zestawienia przedstawionego na ostatniej rozprawie, a w braku takiego zestawienia wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu powdd podal, ze jest jedynym podmiotem uprawnionym do postugiwania sie oznaczeniem (...),
zaro6wno w firmie spolki jak i do oznaczenia ustug i towardw, a pozwany, wykorzystujac bez zgody powoda w firmie

swojej spolki element stowny (...), jak tez postugujac sie w obrocie gospodarczym tym oznaczeniem, narusza art. 43'°
k.c. oraz art. 3, 51 10 ustawy z 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniost o oddalenie powodztwa i zasadzenie na jego rzecz od powoda kosztéw
postepowania wedtug norm przepisanych, podnoszac brak legitymacji czynnej powoda, z uwagi na brak skutecznego
nabycia prawa do firmy, oraz brak mozliwo$ci wprowadzenia w blad przez oznaczenie pozwanego z uwagi na rézny
przedmiot dzialalnoSci oraz réznice graficzne w oznaczeniach powoda i pozwanego..

Wyrokiem z 16 maja 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie:

1. zakazal pozwanemu (...) sp. z 0.0. w W. poslugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierajacym
element slowny (...) w nazwie przedsiebiorstwa, szczegblnosci w firmie spotki pozwanej

2. zakazal pozwanemu (...) sp. z 0.0. w W. poslugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierajacym
element stlowny (...) dla oferowanych przez niego towaréw i ustug

3. nakazal pozwanemu (...) sp. z 0.0. w W. zlozenie o§wiadczenia w dzienniku (...) w dodatku (...) na str. 3 w formacie
24 moduldéw /249 mm x 163,2 mm/ czarng czcionka Ariel o wielko$ci co najmniej 14 punktdéw zachowaniem spacji
miedzy wyrazami na bialym tle oraz na stronie internetowej w formie grafiki stalej o wielkoSci 400x 500 pikseli przez
okres miesiaca przy uzyciu czarnej czcionki Ariel na bialym tle o wysoko$ci nie mniejszej niz 20 punktéw o$§wiadczenia
treSci Spdlka (...) sp. z 0.0. o§wiadcza, iz uzywajac w nazwie spo6tki elementu stownego (...) i postugujac sie w obrocie
gospodarczym oznaczeniem (...) dla oznaczenia swoich towarow i ustug naruszyla wczesniejsze prawo spolki (...) sp.
z 0.0. w W. do postugiwania sie oznaczeniem (...) w obrocie gospodarczym za co przeprasza Spotke (...) sp. z 0.0. w
W. oraz jej klientow*

4. w pozostalym zakresie powodztwo oddalil

5. zasadzil od pozwanego na rzecz powoda 7372 zt tytulem zwrotu kosztéw postepowania, w tym kosztow zastepstwa
prawnego.

Rozstrzygniecie sadu okregowego zostalo oparte na nastepujacych ustaleniach faktycznych.

Nazwa (...) funkcjonuje w SwiadomosSci powszechnej jako oznaczenie fabryki metalurgicznej w W. oraz nazwa
przystanku autobusowego. Nazwa (...) funkcjonuje réwniez w dokumentacji stolecznego konserwatora zabytkow i jest
ona uzywana w odniesieniu do obiektow polozonych przy ulicy (...) w W. takich jak hale, budynki administracyjne,
maszyny i urzadzenia pozostate po dawnych Zakladach (...). 23lipca2004r. (...) sp. z0.0. zsiedziba w W. na podstawie
umowy sprzedazy zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A numer (...) nabyla od (...) SA w upadloéci likwidacyjnej
z siedzibg w W. w caloéci przedsiebiorstwo spoiki (...) SA, w tym firme, znaki towarowe i prawa autorskie. W zwigzku



z nabyciem przez spolke (...) sp. z o0.0. z siedziba w W. przedsiebiorstwa spolki (...) SA nastgpila zmiana firmy
spolki (...) sp. z0.0. na (...) sp. z 0.0. Spotka zmienila réwniez profil swojej dzialalno$ci, nastawiajac sie gléwnie na
dzialalno$¢ inwestycyjng. 23 listopada 2006 r. sp6lka (...) sp. z 0.0. z siedziba w W., jako jedyny wspolnik (...) sp.
z 0.0. z siedziba w W., wniosla jako wklad niepieniezny (aport) przedsiebiorstwo spotki pod firma (...) sp. z 0.0. w
W. na pokrycie nowych udzialow spélce (...) sp. z o.0. siedzibg w W., powstalych wskutek podjecia przez te spotke
uchwaly o podwyzszeniu kapitalu zakladowego z kwoty 50 000 zl do kwoty 42 450 000 zl poprzez utworzenie 425
500 nowych udzialéw po 100 zt kazdy. W sklad przedsiebiorstwa stanowiacego wklad niepieniezny wchodzily oprocz
majatku trwatego, skladajacego sie z nieruchomosci, réwniez oznaczenie indywidualizujace przedsiebiorstwo tj. prawo
do firmy (...) oraz znaki towarowe i firmowe. Spoétka (...) sp. z 0.0. zmienila firme na (...) sp. z 0.0. Powodowa spo6tka
posluguje sie oznaczeniem przedsiebiorstwa (...) od listopada 2006 roku. Od 20 marca 2007 roku postugiwala sie
oznaczeniem (...) w obrocie gospodarczym. Powo6d postuguje sie rowniez logo w postaci szarej nazwy (...), nad ktéra
znajduje sie litera (...) w dwoch okregach. Logo firmy funkcjonowalo w obrocie gospodarczym od listopada 2006
roku. Powodowa spolka postuguje sie oznaczeniem (...) oraz logo firmy na stronach internetowych, w ogloszeniach
oraz periodykach od 2006 roku. Od 2007 roku powodowa spo6tka postuguje sie oznaczeniem przedsiebiorstwa (...)
roéwniez materialach reklamowych. Powod oznacza oferowane przez siebie towary i ustlugi oznaczeniem (...). Powod
prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie wznoszenia kompletnych budynkéw i budowli lub ich czesci, inzynierii
ladowej i wodnej, prowadzenia restauracji i pozostalych placéwek gastronomicznych, baréw, dzialalnosci stolowek i
cateringu, obshlugi nieruchomosci na wlasny rachunek, obstugi i wynajmu nieruchomosci na wlasny rachunek, obslugi
nieruchomoéci §wiadczonej na zlecenie, realizacji projektéw budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynkow,
kupna i sprzedazy nieruchomosci na wlasny rachunek, wynajmu i zarzadzania nieruchomosciami wlasnymi lub
dzierzawionymi, zarzadzania nieruchomos$ciami wykonywanym na zlecenie. Spoélka (...) sp. z 0.0. powolata do zycia
szereg spolek celowych, ktore identyfikuje w obrocie gospodarczym przez wykorzystanie w firmie spolek nazwy (...).
Obecnie Grupe (...) tworzy 5 spolek: (...) sp. zo.o. wlikwidacji, (...) sp.zo.0., (...) sp.zo0.0., (...) sp.zo.0.sp.k.oraz(...)
sp. z0.0. Spotka (...). (...) sp. z0.0. z siedzibg w W. jest sp6lka celowa, utworzong celem rewitalizacji bylych Zakladow
(...) w W.. Prowadzi dzialalno$¢ w zakresie inwestycji biurowych, dzialalno$ci deweloperskiej i inwestycyjnej, budowy
kompleksow handlowo — ustugowo — mieszkaniowych, budownictwa, obstugi nieruchomosci, rob6t budowlanych
zwigzanych ze wznoszeniem budynkéw, budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej, dzialalnosci zwigzanej z
obstuga rynku nieruchomosci, wynajmem i dzierzawa. Pozwana spétka poslugiwala sie oznaczeniem przedsiebiorcy
(...) od lipca 2008 roku. Od poczatku czerwca 2008 roku pozwana rozpoczela realizacje projektu marketingowego
w zakresie budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych, organizowania spotkan dla mediéw
oraz organizowania konferencji prasowych celem przyblizenia realizowanego projektu rewitalizacji bylych Zakladow
(...). Pozwana spotka postuguje sie oznaczeniem (...) dla oferowanych przez siebie towaréw i ustug. Oznaczeniem
takim poshuguje sie na targach nieruchomosci, materialach prasowych, promocyjnych oraz reklamowych. Spétka (...).
(...) sp. z o0.0. z siedziba w W. nabyla kompleks budynkéw, w ktérych miescily sie dawniej zaklady (...), polozony
w W. przy ulicy (...). Obecnie pozwana spo6lka realizuje tam inwestycje budowlanag, ktéra zaklada powstanie na
terenie bylych zakladow (...) i zespotu budynkéw wielofunkeyjnych handlowo — ustugowych, kultury oraz biurowych
wraz z garazem podziemnym. Obecnie pozwana spolka prowadzi rewitalizacje terenu po Zakladach (...) w W, przy
zalozeniu pozostawienia zabytkowej czeSci zakladoéw i wybudowania na terenie bylych zakladow nowych budynkéw
biurowych. W zwigzku z rewitalizacja terenu po Zakladach (...) potomek rodziny N. — A. N. - 28 czerwca 2012
roku wyrazil zgode na wykorzystywanie przez (...) Spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia siedziba w W. nazwiska
N. dla celu realizacji projektu rewitalizacji zakladow. Pozwana spolka jest uprawniona z rejestracji wspbélnotowego
znaku towarowego (...) numer (...). Pozwana sp6tka brala udzial w miedzynarodowych targach nieruchomosci w C.,
gdzie prezentowala projekt rewitalizacji bylych Zakladow (...) realizowany w W.. Pozwana nie wybudowala jeszcze
kompleksu biurowego na terenie bytych Zakladéw (...), wobec czego nie realizuje jeszcze projektu komercjalizacji i
budynkoéw. Po wybudowaniu kompleksu biurowego pozwana wynajmie powierzchnie biurowe i handlowe, kierujac
oferty do najemcow biur i sklepéw oraz kawiarni i restauracji. 15 wrze$nia 2010 roku Urzad Patentowy Rzeczpospolitej
Polskiej poinformowat o przeszkodach w udzieleniu powodowi prawa ochronnego na znak towarowy (...), z uwagi
m.in. na wcze$niejsze zgloszenie do rejestracji znaku towarowego (...) na rzecz spoélki (...) sp. z o.0. 10 lutego 2011
roku (...) w sp. z 0.0. w z siedziba w W. wystosowata do (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. list ostrzegawczy, w ktorym
wezwala pozwang sp6tke do dobrowolnego zaprzestania postugiwania sie oznaczeniem (...) zar6wno w firmie spo6iki,



jak i w charakterze oznaczenia wyr6zniajacego w obrocie gospodarczym. W odpowiedzi na list ostrzegawczy (...) sp.
z 0.0. uznala argumenty zawarte w licie za niezasadne i nie zastosowala sie do wezwania o zaprzestanie naruszania
prawa do firmy i oznaczenia (...).

Biorac po uwage powyzszy stan faktyczny sad okregowy uznal, Zze powodowi przystuguje pierwszenstwo zgodnego
z prawem uzywania oznaczenia (...) w obrocie. Strona pozwana, ktéra poézniej zaczela uzywac nazwy (...) dla
oznaczenia przedsiebiorcy oraz prowadzonej przez siebie inwestycji, nie moze przelamac¢ zasady pierwszenstwa
powoda powolujac sie na poczynione przez siebie naklady finansowe na promocje wlasnej inwestycji. Powod wykazal
pierwszenstwo i ciaglo$¢ uzywania oznaczenia (...) w obrocie gospodarczym co najmniej od 23 listopada 2006 roku,
zatem zarzut strony pozwanej o utracie uprawnienia do postugiwania sie oznaczeniem (...) na skutek wieloletniego
zaniechania rejestracji w ocenie sadu pierwszej instancji jest chybiony, gdyz na powodowej spolce nie cigzyt obowigzek
rejestracyjny celem uzyskania ochrony w oparciu o regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Za
chybiona sad pierwszej instancji uznal réwniez argumentacje strony pozwanej, ze powodowej spolce nie przystuguje
prawo ochrony w oparciu o regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z tej przyczyny ze nazwa (...)
funkcjonuje w §wiadomosci spolecznej jako oznaczenie dawnych zakladéw (...) w W.. Uzywanie na oznaczenie
przedsiebiorstwa takze nazwy zwyczajowej i ugruntowanej $wiadomosci lokalnej spolecznosci podlega ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli przedsiebiorca
rozpoczal uzywanie tej nazwy zgodnie z prawem jako pierwszy (tak Sad Najwyzszy wyroku z 28 pazdziernika 2010 r.
IT CSK 191/10). Powdd jest pierwszym przedsiebiorca, ktory po likwidacji zakladéw metalurgicznych postugiwatl sie,
oznaczajac przedsiebiorce, oferowane przez siebie ustugi oraz towary, oznaczeniem (...) i od siedmiu lat go uzywal,
a przed nim zaden inny przedsiebiorca nie postugiwatl sie takim oznaczeniem. Skoro dla ochrony przewidzianej na
podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji decydujace znaczenie ma chwila rozpoczecia uzywania
oznaczenia, sad pierwszej instancji stwierdzil, ze pierwszenstwo uzywania oznaczenia (...) w obrocie gospodarczym
przystuguje powodowi, niezaleznie od okolicznoéci, ze §wiadomosci lokalnej nazwa (...) funkcjonuje jako oznaczenie
dawnej fabryki metalurgicznej i jest kojarzone z inwestycja budowlang prowadzong przez pozwana. Poroéwnujac
oznaczenia przedsiebiorstw stron postepowania sad pierwszej instancji doszedl do przekonania, ze pozwany uzywa
oznaczenia podobnego do oznaczenia powoda, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do ich tozsamosci.
Oznaczenie przedsiebiorstwa pozwanego oraz jego zapis graficzny jest podobny do oznaczenia przedsiebiorstwa
powoda na plaszczyznie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. W oznaczeniu (...) sp. z 0.0. elementem dominujgcym
odrdzniajacym jest stowo (...), gdyz slowa ,Sp. z 0.0.“ wskazuja na forme prawna spdlki, natomiast stowo (...)
ma charakter opisowy odwolujacy sie do prowadzonej przez pozwang inwestycji, ktora zaklada m.in. prowadzenie
na terenie dawnych zakladow (...) w W. dzialalno$ci kulturalnej i artystycznej. Poréwnujac oznaczenia stron
postepowania w warstwie fonetycznej nalezy stwierdzi¢, ze oznaczenia firm stron sa zblizone dZzwiekowo z uwagi
na wprowadzenie w oznaczeniach przedsiebiorcow nazwy (...), ktéra stanowi element odrézniajacy i dominujacy.
Ponadto eksponowanie przez pozwanego w logo firmy stowa (...), przy marginalnym pochylym zapisie slowa (...),
wskazuje na podobienstwo wizualnego zapisu oznaczenia obu przedsiebiorstw. Réwniez w warstwie znaczeniowej
oznaczenia przedsiebiorstw stron wykazuja cechy podobiefistwa, albowiem nawiazuja one znaczeniowo do dawnych
fabryk metalurgicznych (...) w W.. Strona pozwana sugeruje potencjalnym Kklientom, iz jest kontynuatorem
dzialalnosSci zapoczatkowanej w dawnych fabrykach (...) w W. i ugruntowuje to przekonanie wskutek wejScia w
posiadanie nieruchomosci po nieczynnych juz zakladach metalurgicznych. Nazwa (...) stanowi element dominujacy
W oznaczeniu stron niniejszego postepowania, a wystepujace réznice sg nieistotne z perspektywy przecietnego
klienta. Nalezy podkreslié¢, ze w kontaktach gospodarczych i handlowych rzadko uzywane sa cate nazwy podmiotow
gospodarczych. Dla zidentyfikowania przedsiebiorcy zazwyczaj wystarczy uzycie trzonu nazwy i stowa dominujacego
w nim, charakterystycznego i odrézniajacego od innych podmiotéw dzialajacych na rynku. W przypadku stron
postepowania trzonem wyrédzniajacym jest nazwa (...). Oznaczenie strony pozwanej powinno odrézniaé od oznaczenia
powoda w spos6b wyrazny, uniemozliwiajacy powstanie jakichkolwiek pomylek i nieporozumien. Oznaczenie
pozwanej nazwa (...), moze sugerowac¢ powigzanie stron i wprowadza¢ w blad potencjalnych klientow, zwlaszcza, ze
strony prowadza dzialalno$¢ w jednakowym zakresie. W ocenie sadu pierwszej instancji oznaczenie pozwanej nazwa
(...) sugeruje istnienie zwigzku organizacyjnego, prawnego i gospodarczego ze strong powodowa, zwlaszcza, ze na
rynku funkcjonuje grupa spoélek (...), powigzanych ze soba kapitalowo. Ze wzgledu na uzywanie przez pozwanego



dla oznaczenia swojego przedsiebiorstwa, wytwarzanych towaréw i uslug oznaczenia (...) istnieje niebezpieczenstwo
konfuzji, czyli wprowadzenia w blad, co do zwigzku strony pozwanej z powodem. Skoro pozwany w swojej nazwie
uzywa stowa (...), stanowigcego istotny element nazwy przedsiebiorstwa prowadzonego od szeregu lat przez powoda,
to naruszytjego prawo do uzywanej nazwy handlowej. Obrony pozwanego nie uzasadnia fakt, iz pod nazwa zawierajaca
stowo (...)zostal on jako sp. z 0.0. wpisany do rejestru spéotek handlowych, jak rowniez fakt wejscia w posiadanie
nieruchomosci po bylych zakladach (...) w W.. Wpis do rejestru ani nabycie nieruchomosci po bylych zakladach
(...) nie daje legitymacji do postugiwania sie nazwa, jezeli podlega ona ochronie ze wzgledu na uprzednie uzywanie
jej przez strone powodowa. Mimo, ze dla zastosowania art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aktem
nieuczciwej konkurencji nie jest konieczne istnienie identycznos$ci lub podobienstwa dziatalnosci stron (stosunku
konkurencji) to oczywistym jest, ze w przypadku prowadzenia przez przedsiebiorcow identycznej dzialalnoSci
ryzyko konfuzji wyrasta. Wbhrew twierdzeniom strony pozwanej, powod na podstawie przedlozonych dokumentéow
wykazal tozsamo$¢ przedmiotu dzialalnoSci stron i istnienia miedzy nimi stosunku konkurencji. O identycznoSci
prowadzonej przez strony dzialalnoSci gospodarczej $wiadczy fakt dzialania na tym samym rynku geograficznym,
produktowym i uslugowym. Analiza przedmiotu dzialalnoSci stron postepowania na podstawie przedlozonych
odpisow KRS stron, poparta przedlozonymi przez powoda ofertami oraz ogloszeniami, nie pozostawia watpliwo$ci,
iz jest on tozsamy, obejmuje bowiem dzialalnoé¢ na rynku nieruchomosci, w tym budowe a nastepnie wynajem
powierzchni uzytkowych. Obie spotki dzialaja na rynku (...), gdzie oferuja potencjalnym klientom ushugi w zakresie
posredniczenia w obrocie nieruchomo$ciami. O identyczno$ci prowadzonej dzialalnoSci §wiadczy réwniez posiadanie
przez strony postepowania tej samej klienteli. Korzystanie z oznaczenia przedsiebiorstwa rozciagga sie nie tylko na
aktualng klientele przedsiebiorcy lecz takze na klientele potencjalna. Nie bylo sporne miedzy stronami ze klientami
powodowej spolki sa nabywcy i najemcy nieruchomos$ci oferowanych na rynku. Na podstawie zgromadzonego
materialu dowodowego sad pierwszej instancji ustalil, ze w zwigzku z realizowaniem przez strone pozwana inwestycji
budowlanej w W. przy ulicy (...) jej potencjalnymi klientami beda najemcy powierzchni biurowych i uzytkowych, a
zatem klienci, do ktérych powodowa spéltka kieruje swojg oferte. O identycznoéci dzialalno$ci prowadzonej przez
strony $§wiadczg metody prowadzonej dzialalnosci oraz metody jej reklamowania. Zaréwno powdd jak i pozwany,
prowadzac sprzedaz swoich towaréw i uslug za posrednictwem Internetu, reklamuja wlasne procesy inwestycyjne w
prasie i na targach nieruchomosci. Wobec czego nalezy stwierdzi¢, ze miedzy stronami zachodzi stosunek konkurencji,
gdyz na tym samym terytorium oferuja takie same towary i ustugi, dazac do zawarcia mozliwie jak najwiekszej liczby
umoéw. Poslugiwanie sie przez pozwana nazwa (...), na oznaczenie dzialalnoSci tozsamej z dzialalno$cia powoda,
prowadzong na rynku nieruchomosci w W., rodzi ryzyko konfuzji u potencjalnych klientow co do tozsamosci , a
tym samym stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Poslugiwanie sie przez pozwana oznaczeniem (...) dla oferowanych przez nig ustug i towaré6w na targach, w materiatach
prasowych i reklamowych, jak rowniez w celach promocyjnych, bezpos$rednio zagraza interesom powoda, wywolujac
u odbiorcéHw mylne mniemanie, zZe pozwany jest powigzany kapitalowo i organizacyjnie ze strona powodows, zatem
wprowadza w blad co do pochodzenia towaréw i uslug. Nalezy zatem uznaé, iz uzywanie przez pozwanego dla
oznaczenia oferowanych przez niego towaréw i ustlug oznaczenia podobnego do oznaczenia strony powodowej stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 i artykul 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej
konkurencji, przedsiebiorca, ktorego interes zostal zagrozony lub naruszony, moze zadac zaniechania niedozwolonych
dzialan oraz zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$§wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie.
Uznajac, ze pozwany uzywa oznaczenia przedsiebiorstwa wprowadzajacego w blad klientéw, co do jego tozsamodci,
sad pierwszej instancji zakazal pozwanemu poslugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierajacym
element slowny (...) w nazwie przedsiebiorstwa, a w tym w szczegélno$ci w firmie pozwanej spolki. Z uwagi
na poslugiwanie sie przez strone pozwana wprowadzajacym w blad oznaczeniem wiasnych towaréw i uslug, sad
pierwszej instancji zakazal pozwanemu postugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierajacym element
stlowny (...) dla oferowanych towar6éw i ustug. Z uwagi na wieloletnie funkcjonowanie pozwanej sp6iki na rynku
nieruchomoéci, sad pierwszej instancji nakazal pozwanemu zlozenie jednokrotnego o$wiadczenia w dzienniku (...)
dodatku (...). Sad pierwszej instancji oddalil powodztwo w pozostalym zakresie, jako nieskonkretyzowane i zbyt
daleko idace, gdyz powod, wnoszac o zakazanie pozwanemu postugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem
podobnym do oznaczenia (...), nie skonkretyzowal jakie to mialyby by¢ oznaczenia, ani nie wskazat ich formy.



Powo6d w tym zakresie zgda udzielenia ochrony prawnej na przyszlo$c, co jest niezgodne z regulacja art. 316 § 1
k.p.c., albowiem sad wydaje wyrok biorac za podstawe stan rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy. Na
dzien zamkniecia rozprawy pozwany nie postugiwal sie oznaczeniem przedsiebiorstwa innym niz (...), jak rowniez
nie oznaczal oferowanych przez siebie towaréw oznaczeniem innym niz (...). Udzielenie powodowi ochrony we
wnioskowanym przez niego zakresie odnosiloby sie do zdarzenia przyszlego i niepewnego, jakim niewatpliwie jest
ewentualno$¢ postugiwania sie przez pozwanego w przyszloéci oznaczeniami podobnymi do oznaczenia (...). Sad
pierwszej instancji oddalil Zadanie powoda co do dwukrotnego zlozenia o§wiadczenia o ustalonej w wyroku tresci,
uznajac ze jednokrotne ogloszenie we wskazanej formie pozwoli na zrealizowanie udzielonej powodowi ochrony.
Dziennik (...), a w szczegolno$ci jego dodatek (...), jest skierowany do przedsiebiorcow, a zatem potencjalnych klientow
strony pozwanej. Jednokrotne zamieszczenie ogloszenia w dzienniku o zasiegu ogélnokrajowym pozwoli skorygowac
bledng informacje o powiazaniu gospodarczym stron postepowania. Uwzgledniajgc okoliczno$ci niniejszej sprawy sad
pierwszej instancji doszed}l do przekonania, iz zobowigzanie pozwanego do dwukrotnego umieszczenia ogloszenia w
ustalonej formie byloby dla niego zbyt ucigzliwe. O kosztach postepowania sad pierwszej instancji orzekl na podstawie
art. 100 k.p.c., obcigzajac obowigzkiem ich zwrotu w caloSci pozwanego, albowiem roszczenie powoda bylo niezasadne
W nieznacznej czeSci.

Apelacje od powyzszego wyroku zlozyla strona pozwana zaskarzajac go w zakresie pkt. 1,2 i 3 i zarzucajac mu:

1. naruszenie prawa materialnego poprzez:

a) bledna wykladnie w konsekwencji niezastosowanie art. 43° k.c. oraz blednga wykladnie art. 55" k.c. — co skutkowato
ustaleniem, ze pow6d nabyl firme od poprzednika prawnego, cho¢ firma nie moze by¢ przedmiotem zbycia

b) bledna wykladnie art. 3,5 i 10 ustawy z 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkujaca
przyjeciem, ze korzystanie przez pozwanego z oznaczenia (...) wypehia przeslanki czynu nieuczciwej konkurencji

2. sprzeczno$¢ istotnych ustalen z treScig zebranego materialu dowodowego polegajace w szczegdlnoSci na:

a) ustaleniu, ze powod uzyskal prawo do firmy wskutek nabycia przedsiebiorstwa likwidowanej spolki (...) SAiw
zwiazku z tym przysluguje mu pierwszenstwo uzywania w obrocie nazwy (...)

b) ustaleniu zakresu dzialalnos$ci powoda i pozwanego w oparciu o wypis z KRS, a nie na podstawie zebranych
dowodow wskazujacych na faktyczne zakresy dziatalno$ci

¢) przypisaniu pozwanemu, wbrew oczywistym faktom, ze sugeruje on klientom, jakoby kontynuowal dziatalno$¢
dawnej Fabryki (...)

d) nieuwzglednieniu faktu dopuszczenia przez powoda do utraty praw w z rejestracji znakow towarowych oraz faktu
ponad dwuletniego tolerowania przez powoda dziatalnoéci pozwanego na rynku

e) nieuwzglednieniu kontekstu historycznego, w jakim funkcjonuje pozwany i jego projekt noszacy nazwe (...) oraz
spotecznych efektow tej dziatalno$ci

3. naruszenie przepiséw postepowania j. art. 25 § 2 k.p.c., ktére moglto mie¢ wplyw na rozstrzygniecie sprawy,
polegajace na niedokonaniu przez Sad Okregowy sprawdzenia warto$ci przedmiotu sporu, pomimo watpliwosci
zgloszonych w tym zakresie przez pozwanego jeszcze przed wdaniem sie spor co do istoty sprawy.

Biorgc pod uwage powyzsze zarzuty strona pozwana wniosla o:
1. zmiane zaskarzonego wyroku w czesci tj. w zakresie punktow 1,2 i 3 wyroku i oddalenie powbddztwa w tym zakresie

2. zasgdzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug
norm przepisanych.



Alternatywnie strona powodowa wniosla o uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci dotyczacej pkt 1,2 i 3 wyroku i
przekazanie sprawy sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sad apelacyjny zwazyl, co nastepuje.

Sad apelacyjny w pelni podziela ustalenia faktyczne sadu okregowego, albowiem znajduja one oparcie w
zgromadzonym materiale dowodowym, a ocena dowodoéw przeprowadzona przez sad pierwszej instancji miesci sie
w ramach swobodnej oceny dowodéw. Wnioski o okolicznoSciach faktycznych, wyprowadzone przez sad pierwszej
instancji na podstawie wszechstronnie przeanalizowanego materialu dowodowego, odpowiadaja zasadom logiki i
do$wiadczenia zyciowego.

Sad pierwszej instancji prawidtowo ustalil, ze powdd w spos6b zgodny z prawem nabyt uprawnienie do postugiwania
sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem slownym (...) w nazwie przedsiebiorstwa oraz dla wyr6zniania oferowanych
przez to przedsiebiorstwo towarow i uslug. Na podstawie art. 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej u.z.n.k.) ochronie podlega rzeczywiécie uzywane w obrocie oznaczenie przedsiebiorstwa. Zgodnie
ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego z 7 pazdziernika 1999 r. I CKN 126/98 (OSN 2000/ 4 poz. 70), ktore sad orzekajacy
w niniejszej sprawie podziela, ten, kto uzywa oznaczenia przedsiebiorstwa w obrocie gospodarczym, nabywa prawo
podmiotowe do tego oznaczenia skuteczne przeciwko wszystkim, ktérzy chcieliby uzywaé takiej samej lub podobne;j
nazwy. Pierwszenstwo uzywania nazwy, o ktérej mowa w art. 5 u.z.n.k. stanowi wylgczne kryterium rozstrzygania
w przedmiocie kolizji oznaczen na podstawie tego przepisu. Dlatego tez przedsiebiorca, ktéry poézniej zaczal uzywac
danej nazwy w obrocie, nie moze przelamaé pierwszenstwa swego konkurenta, powolujgc sie na np. preznosc,
skutecznos$é dzialania, gdyz te okolicznosci pozostaja bez wplywu na zasade pierwszenstwa (tak SN w wyroku z 7
marca 1997 r. II CKN 70/96, OSN 1997/8, poz. 113 oraz w postanowieniu z 30 wrze$nia 1994 r. III CZP 109/94,
OSN 1995/1, poz. 18). Warunkiem udzielenia ochrony przez art. 5 u.z.n.k. jest uzywanie oznaczenia przedsiebiorstwa
zgodnie z prawem. Powd6d uzyskal prawo do postugiwania sie oznaczeniem (...) poprzez nabycie przedsiebiorstwa,
ktoremu przystugiwalo prawo ochronne do znaku towarowego (...) i ktére uzywalo tego oznaczenia w nazwie
przedsiebiorstwa w sposob ciagly od 1990 r. Nalezy odrézni¢ firme przedsiebiorcy, ktora jest Scisle zwigzana z osoba
przedsiebiorcy, stuzy podmiotowej identyfikacji przedsiebiorcy, jest niezbywalna i traktowana jak dobro osobiste (art.

43(?-431°)k ¢.), od nazwy przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 55 ¥ pkt 1 k.c. (zdefiniowanego, jako zorganizowany

zespol skladnikdéw materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej), ktora
jest oznaczeniem indywidualizujacym przedsiebiorstwo w ujeciu przedmiotowym. Nazwa przedsiebiorstwa jest

dobrem majgtkowym przedsiebiorcy i zgodnie z art. 55( Y k.c. wehodzi w sklad przedsiebiorstwa, stanowigc jego
niematerialny skladnik. Przedsiebiorstwo jako calo$§¢é moze byé¢ przedmiotem obrotu prawnego, a zgodnie z art.

55 2 k.c. zbycie przedsiebiorstwa jest rownoznaczne ze zbyciem wszystkich aktyw6w, ktore sie na nie skladaja, o ile
strony nie umoéwily sie inaczej lub jezeli co innego nie wynika z odrebnych przepiséw. To samo oznaczenie moze
by¢ uzywane rownocze$nie jako firma oraz nazwa przedsiebiorstwa i wowczas, pomimo Ze nazwa przedsiebiorcy i
nazwa przedsiebiorstwa jest ta sama, mamy do czynienia z dwiema instytucjami prawnymi, podlegajacym odmiennym
rezimom prawnym. W tej sytuacji, o ile strony nie postanowily inaczej, zbycie przedsiebiorstwa obejmuje réwniez
oznaczenie przedsiebiorstwa, jako jego skladnik, pomimo zZe to oznaczenie jest w danym przypadku tozsame z firma
przedsiebiorcy. Zakaz zbywania firmy nie stanowi przeszkody do prowadzenia przedsiebiorstwa przez nabywce pod

jego dotychczasowa nazwa, albowiem zgodnie z art. 43®83ke., nabywca przedsiebiorstwa moze je nadal prowadzié
pod dotychczasowa nazwa, przy czym powinien jednak umiesci¢ dodatek wskazujacy firme lub nazwisko nabywcy,
chyba ze strony postanowily inaczej. Powod, nabywajac przedsiebiorstwo od (...) sp. z 0.0. nabyl wiec prawo do
poslugiwania sie oznaczeniem (...), jako nazwa, pod ktora wczesniej to przedsiebiorstwo bylo prowadzone przez
zbywce. W akcie notarialnym z 23 listopada 2006 roku, zawierajacym uchwate o podwyzszeniu kapitalu zakladowego
w powodowej spoOlce, przez wniesienie do niej aportu w postaci przedsiebiorstwa spolki (...) sp. z o.0., strona
czynnoéci prawnej (jedyny wspdlnik) okreélila, ze w sklad nabywanego przez powoda przedsiebiorstwa wchodzi
m.in. ,0znaczenie indywidualizujgce przedsiebiorstwo, to jest prawo do firmy (...) oraz znaki towarowe i firmowe”.
Z tego sformulowania wynika, ze zamiarem (...) sp. z 0.0. bylo przeniesienie na powoda, w ramach zbywanego



przedsiebiorstwa, nazwy przedsiebiorstwa, a nie nazwy przedsiebiorcy. Okolicznoé¢, ze strony czynnoSci prawnej
postuzyly sie réwniez sformulowaniem ,prawo do firmy (...)” nie oznacza, ze ich zamiarem bylo zbycie firmy,
skoro wcze$niej jest mowa w odniesieniu do tego samego skladnika przedsiebiorstwa ,,0znaczenie indywidualizujgce
przedsiebiorstwo”. Majac na uwadze niedopuszczalnoé¢ zbycia firmy oraz fakt, ze po wniesieniu aportu zbywca
przedsiebiorstwa nadal poslugiwal sie firma (...) sp. z 0.0.”, w oparciu 0o metode wykladni oéwiadczenr woli
ustanowiona art. 65 k.c. nalezy przyjaé, ze zamiarem zbywcy przedsiebiorstwa bylo przeniesienie na powoda
oznaczenia indywidualizujacego przedsiebiorstwo (nazwy przedsiebiorstwa) a nie oznaczenia indywidualizujacego

przedsiebiorce (firmy). Nalezy tez wziaé pod uwage art. 439§ 2kec., zgodnie z ktérym przedsiebiorca moze upowaznié
innego przedsiebiorce do korzystania ze swej firmy, jezeli nie wprowadza to w blad. Akt notarialny, w ktéorym (...)
Sp. z 0.0., jako jedyny wspdlnik powodowej spotki, dokonala podwyzszenia jej kapitatlu zakladowego przez wniesienie
aportu w postaci swego przedsiebiorstwa oraz zmienila nazwe powodowej spolki na (...) sp. z 0.0., zawiera co najmniej
zgode na korzystanie przez powoda z oznaczenia (...). Powod zatem w sposdb zgodny z prawem rozpoczal uzywanie
oznaczenia (...) dwa lata przed pozwanym.

Sad pierwszej instancji prawidlowo ustalil rowniez, ze korzystanie przez pozwanego z oznaczenia (...) wypeknia
znamiona czynéw nieuczciwej konkurencji okreslone w art. 3,5 i 10 u.z.n.k. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. do
kwalifikacji zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest kumulatywne spelnienie nastepujacych
przeslanek: zwigzek ocenianego dzialania z dzialalnoscia gospodarcza, sprzeczno$c z prawem lub dobrymi obyczajami
oraz zagrozenie lub naruszenie interesu innego przedsiebiorcy lub klienta. W ust. 2 art. 3 u.z.n.k. zostal
wskazany przykladowy katalog czynéw nieuczciwej konkurencji, a wéroéd nich wprowadzajace w blad oznaczenie
przedsiebiorstwa oraz wprowadzajgce w blad oznaczenie towar6w lub ustug. Dla przyznania ochrony z art. 5 u.z.n.k.
wystarczajace jest ustalenie mozliwos$ci wprowadzenia w blad (potencjalnego niebezpieczenistwa wprowadzenia w
blad), nie jest za$ konieczne udowodnienie, ze wprowadzenie w blad rzeczywisécie mialo miejsce (tak SN w orzeczeniu
z19 marca 2004 r. IV CK 157/03 (OSNC 2005/3, poz.53). Ryzyko konfuzji co do tozsamosci przedsiebiorstw zachodzi
wowcezas, gdy w normalnych warunkach obrotu gospodarczego przecietni odbiorcy, do ktérych skierowana jest
dzialalno$é tych przedsiebiorstw, moga wnioskowac na podstawie podobiefistwa uzywanych oznaczen, ze pomiedzy
obydwoma przedsiebiorstwami istnieja jakie§ powigzania gospodarcze (np. kapitalowe, prawne, organizacyjne).
Istota czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. polega na uzywaniu co do oferowanych towaréow
lub ustug oznaczen, ktére moga wprowadzi¢ klientow w blad, w szczegoélnosci co do Zrodla pochodzenia towarow
lub ustug. Oznaczenia uzywane przez pozwanego oraz powoda laczy stowo (...), ktore jest elementem dominujacym,
a ponadto ma silng zdolnoé¢ odrozniajaca. Stowo to, pomimo, ze pierwotnie bylo uzyte w nazwie przedsiebiorstwa
jako nazwisko zalozyciela, nabylo wtérnego znaczenia na skutek wieloletniego uzywania w nazwie przedsiebiorstwa
przedwojennego, a nastepnie zaj$¢ historycznych, w wyniku ktérych przez kilkadziesiat lat nie funkcjonowalo w
obrocie gospodarczym jako nazwa przedsiebiorstwa, natomiast bylo uzywane jako nazwa historyczna przedwojenne;j
fabryki oraz dla okreslenia budynkéw przy ul. (...) w W., w ktorych dawniej fabryka ta dzialala. Aktualnie oznaczenie
(...) w powiazaniu z dzialalnoscia gospodarczg jest kojarzone przede wszystkim jako nazwa przedwojennych zakladow
metalurgicznych, a nie nazwisko osoby fizycznej. Uzycie oznaczenia (...) w nazwie przedsiebiorstwa sugeruje
wiec kontynuacje dzialalno$ci przedsiebiorstwa przedwojennego i istnienie powiazan gospodarczych pomiedzy
podmiotami uzywajacymi tego oznaczenia. Uzywanie przez pozwanego stowa (...) w firmie i nazwie przedsiebiorstwa
oraz jako oznaczenia indywidualizujacego towary i ustlugi w materialach reklamowych, korespondencji, i na targach,
w polaczeniu z prowadzeniem dzialalno$ci gospodarczej w budynkach dawnych Zakladéw (...), rodzi ryzyko konfuzji
z nazwa przedsiebiorstwa powoda, ktére, pomimo zmienionego profilu dzialalnoéci i przeksztalcen wlasnosciowych,
jest kontynuacjg dzialalnoSci przedsiebiorstwa przedwojennego, ktore poslugiwalo sie oznaczeniem (...). Realne
niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad, co do istnienia powigzan gospodarczych pomiedzy pozwanym i powodem,
poteguje okoliczno$é, ze oznaczeniem (...) postuguja sie takze inne spolki, tworzace wraz z powodem grupe (...),

prowadzace dzialalno$¢é deweloperska w zakresie nieruchomosci komercyjnych. Powéd na podstawie art. 43( 9§ 2
k.c. moze upowazni¢ do postugiwania sie jego firma lub jej czedcia innych przedsiebiorcow. Udzielenie licencji na
postlugiwanie sie cudzym oznaczeniem w obrocie gospodarczym zwykle wiaze sie ze wspoélpracg (np. franchising)
lub powiazaniami kapitalowymi, gdyz przedsiebiorca wyrazajac zgode na postugiwanie sie jego oznaczeniem przez



inny podmiot gwarantuje nabywcom zwigzany z nim dotychczas standard oznaczanych nim towaréw i ustug. Zatem
samo postlugiwanie sie przez r6zne podmioty gospodarcze tym samym oznaczeniem rodzi domniemanie pozostawania
przez nie w bliskich zwigzkach gospodarczych. Ze zgromadzonych dowodéw w postaci materialéw reklamowych obu
stron postepowania oraz ofert wynajmu nieruchomosci powoda wynika, ze strony prowadza faktycznie podobna
dzialalno$é gospodarcza, w tej samej branzy - budowy i wynajmu nieruchomoséci komercyjnych, przy czym powdd w
zakresie nieruchomo$ci biurowych, produkeyjnych i magazynowych, a pozwany w zakresie nieruchomosci handlowo
— ushlugowych, kultury i biurowych — oraz na tym samym rynku geograficznym, obejmujacym miasto W.. Okolicznos¢,
ze dzialalno$¢ powoda ma przedmiotowo i geograficzne znacznie szerszy zasieg niz dzialalno$é pozwanego nie
niweluje ryzyka konfuzji, skoro w istotnej czeSci zakres dzialalnosci stron pokrywa sie - oba przedsiebiorstwa
dzialaja w tej samej miejscowosci i w tej samej branzy, wobec czego nie mozna wykluczy¢ krzyzowania sie klienteli.
Powo6d ma ponadto realng mozliwo$é rozszerzenia w kazdej chwili zakresu faktycznej dzialalno$ci, a tym samym
potencjalnej klienteli, réwniez na inwestycje i zarzadzanie nieruchomo$ciami handlowo — uslugowymi i kultury,
albowiem dopuszcza to jego przedmiot dzialalnosci ujawniony w rejestrze przedsiebiorcéw, a dotychczasowy profil
dzialalnoSci jest bardzo zblizony. Prawo wylaczno$ci korzystania z oznaczenia przedsiebiorstwa przez uprawnionego
rozciaga sie rowniez na klientele potencjalng. W orzecznictwie utrwalil sie ponadto poglad, ze dla zastosowania art.
5 u.z.n.k. nie jest konieczne istnienie stosunku konkurencji pomiedzy przedsiebiorcami, gdyz ryzyko konfuzji nie
jest wylaczone nawet w sytuacji, w ktorej przedsiebiorcy nie dziatajg na tym samym obszarze lub podobnej sferze
produkcji, ustug czy handlu. Nawet jesli pomiedzy przedsiebiorcami nie ma doslownie rozumianej konkurencyjnoéci,
to poslugiwanie sie przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym lub podobnym oznaczeniem firmy moze
wigzaé sie z nieuczciwym wykorzystaniem renomy drugiego przedsiebiorstwa (takie stanowisko zajal Sad Najwyzszy
w orzeczeniach z 19 marca 2004 r. IV CK 157/03 i z 17 czerwca 2004 r. V CK 550/03). Podobienstwo prowadzonych
dzialalnoSci zwieksza jedynie ryzyko konfuzji. Powod oraz podmioty z nim powigzane, upowaznione do korzystania
z oznaczenia (...), zrealizowaly juz kilka inwestycji budowlanych, nagrodzonych w konkursach branzowych i od
co najmniej kilku lat $wiadcza uslugi wynajmu i zarzadzania na (...) rynku nieruchomoéci komercyjnych pod
oznaczeniem (...). Pozwany nie zrealizowal jeszcze zadnej inwestycji budowlanej, a dotychczas prowadzil tylko
dzialania marketingowe i uzyskal pozwolenie na budowe. Istnieje zatem realne niebezpieczenistwo wywotania u
podmiotow, do ktorych skierowana jest dzialalno$¢ pozwanego, mylnego wrazenia ze jest on powigzany funkcjonalnie
z powodem, skoro dziala w tej samej branzy nieruchomosci i uzywa zblizonego oznaczenia dla podobnej dzialalnosci.
W ten spos6b pozwany w nieuczciwy sposdb korzystalby z osiagnieé i pozycji rynkowej, jakie wypracowat sobie powdd
w branzy nieruchomosci. Okoliczno$¢, ze z uwagi na charakter planowanej dzialalno$ci, potencjalnymi klientami
pozwanego beda w zasadzie inni przedsiebiorcy, a zatem podmioty profesjonalne, znajace rynek i reguly prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej, zwracajace wieksza uwage na rodzaj nabywanych towaréw i uslug oraz towarzyszace im
oznaczenia, nie wyklucza niebezpieczenstwa pomylki, albowiem uzywanie tego samego oznaczenia nie musi wigzac
sie z powiazaniami kapitalowymi, ktore sa mozliwe do ustalenia na podstawie wpisow w rejestrze przedsiebiorcow, ale
moze wynikaé upowaznienia udzielonego na podstawie umowy objetej tajemnicg handlows. Zarejestrowanie firmy
z elementem stanowigcym wyro6zniajacy skladnik cudzej nazwy przedsiebiorstwa i dzialanie w tej samej branzy,
na tym samym rynku przy braku sprzeciwu uprawnionego, moze wprowadza¢ w blad, réwniez profesjonalnych
kontrahentéw, co do istnienia powiazan funkcjonalnych pomiedzy przedsiebiorcami, albowiem w warunkach ostrej
konkurencji w branzy nieruchomosci tolerowanie przez uprawnionego funkcjonowania na tym samym rynku innego
podmiotu, uzywajacego jego nazwy, rodzi domniemanie udzielenia zgody na postugiwanie sie cudzym oznaczeniem, co
zazwyczaj ma miejsce tylko pomiedzy wspoélpracujacymi ze soba przedsiebiorcami. Dla zaistnienia czynu nieuczciwej
konkurencji, z zakresu wprowadzajacego w blad oznaczenia przedsiebiorstwa, nie jest konieczne by bylo to zamierzone
dzialanie w celu wprowadzenia w blad klienteli lub zamiar wdarcia sie w cudza klientele, natomiast istotny jest efekt w
postaci zaistnienia niebezpieczenstwa konfuzji (tak orzecz. SN I C 122/35, OSP 1936/1, poz. 267; wyrok SN z 1.12.2004
r. III CK 15/04, Monitor Prawniczy 2005/1 str.10). W odréznieniu od ustawy prawo wlasnosci przemystowej, ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie uzaleznia, tez przyznania ochrony oznaczen towaréw lub uslug od ich
rejestracji, a przedmiotem ochrony sg oznaczenia w postaci rzeczywiScie uzywanej w obrocie. Okoliczno$¢ czy i w jakiej
formie oznaczenia te zostaly zarejestrowane nie ma znaczenia dla roszczen opartych na przepisach u.z.n.k. Zgodnie
ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego wyrazonym w orzeczeniu z 7 marca 2007 r. II CSK 428/06 (LEX nr 278685), dla
oceny zarzutu dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego w art. 10 u.z.n.k. miarodajne jest nie



poréwnanie uzywanego przez okre§lony podmiot oznaczenia jego wyroboéw ze znakiem towarowym zarejestrowanym
na rzecz innego podmiotu, lecz poréwnanie tego oznaczenia z oznaczeniem towardéw uzywanym przez inny podmiot.
Zarzut apelacji, co do nieuwzglednieniu przez sad pierwszej instancji faktu dopuszczenia przez powoda do utraty
praw w z rejestracji znakow towarowych, jest zatem nieskuteczny poniewaz ta okoliczno$¢ jest irrelewantna na
gruncie u.z.n.k. Nieskuteczny jest rowniez zarzut pozwanego co do utraty przez powoda mozliwosci dochodzenia
roszczen na skutek dlugotrwalego tolerowania uzywania oznaczen przez pozwanego. Pozwany nie wykazal, by przed
otrzymaniem informacji od Urzedu Patentowego RP z 15 wrze$nia 2010 r. powdd mial §wiadomo$¢ uzywania
oznaczenia (...) przez pozwanego. Pozwany dotychczas nie podjal dzialalno$ci ustugowej czy produkeyjnej i jego oferty
nie pojawily sie na rynku, stad powod mogl nie wiedzie¢ o jego istnieniu. Dotychczasowe dzialania pozwanego mialy
charakter przygotowan do rozpoczecia inwestycji i polegaly gléwnie na budowie pozytywnego wizerunku pozwanego
poprzez media oraz uzyskaniu pozwolen na rozbiorke i budowe. Pozwany nie wykazal by w tym okresie zbudowal
znaczacg pozycje rynkowa i uzyskat klientele. Natomiast pozwany rejestrujgc swoja nazwe, zawierajaca stowo (...),
powinien mie¢ §wiadomoé¢ istnienia praw ochronnych do tego oznaczenia i ryzyka zwigzanego z jego nieuprawnionym
uzywaniem, albowiem jak wynika z bazy danych Urzedu Patentowego RP prawa ochronne powoda do znakow
towarowych zawierajacych stowo (...) wygasly w dopiero czerwcu 2007 r. a zmiana nazwy pozwanego na (...) zostala
wpisana w rejestrze przedsiebiorcow 23 kwietnia 2007 r. W tym okresie powod postugiwal sie juz oznaczeniem (...) w
nazwie przedsiebiorstwa i pozwany mog} to latwo ustalié, chociazby poprzez wyszukiwarke internetowa w Krajowym
Rejestrze Sadowym. Nie uzasadnia rowniez odmowy udzielenia ochrony powodowi powolany przez pozwanego
kontekst historyczny i spoleczny. Okoliczno$¢, iz pozwany w zwigzku z planowang dzialalnoScia gospodarczg, w postaci
budowy w celach komercyjnych zespotu budynkéw handlowo-ustugowych, kultury oraz biurowych, realizuje m.in.
projekt rewitalizacji obiektu historycznego dawnych Zakladow (...), pozostaje bez wplywu na ocene bezprawnosci
postugiwania sie samym oznaczeniem (...), do ktérego przystuguje powodowi prawo wylaczne. Dla przeprowadzenia
przez pozwanego rewitalizacji zabytkowej fabryki nie jest konieczne postugiwanie sie przez niego historyczng nazwa
fabryki, jako oznaczeniem wlasnego przedsiebiorstwa oraz oznaczeniem wyrozniajacym towary i ushugi pozwanego.
Pozwany moze bez przeszkod uzywac nazwy ,dawne Zaklady (...)” w celach informacyjnych, jako utrwalonej potocznie
oraz przyjetej w dokumentach urzedowych, nazwy zespolu budynkéw przemystowych przy ul. (...) w W., wpisanego
do rejestru zabytkow.

Pozwanemu przysluguje prawo z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego stowno - graficznego (...). Art.
9 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(dalej rozporzadzenie), wspolnotowy znak towarowy przyznaje wlascicielowi wylaczne prawa do tego znaku,
skuteczne wobec stron trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. W my$l art. 52 w zw.
z art. 96 rozporzadzenia niewazno$§¢ wspdlnotowego znaku towarowego moze zosta¢ stwierdzona wylacznie na
podstawie wniosku do Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (OHIM) lub roszczenia wzajemnego
0 uniewaznienie w postepowaniu w sprawie naruszenia przed sadem w sprawach wspolnotowych znakoéow
towarowych. Przystugujace pozwanemu prawo z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego wylacza bezprawnosc
dzialania przy postugiwaniu sie tym znakiem, stanowigca zgodnie z klauzula generalng, zawartg w art. 3 u.z.n.k,,
niezbedng przeslanke kwalifikacji zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji, gdyz pozwany poshugujac
sie zarejestrowanym znakiem wspoélnotowym realizuje swoje uprawnienia. W sytuacji kolizji prawa do nazwy
przedsiebiorstwa z zarejestrowanym znakiem wspo6lnotowym uprawniony moze dochodzi¢ uniewaznienia znaku
wylacznie w trybie okreslonym rozporzadzeniem. Rozporzadzenie wspdlnotowe jest bezposrednio stosowane we
wszystkich panstwach czlonkowskich, a w przypadku kolizji z prawem krajowym pierwszenstwo ma prawo unijne.
O ile jednak wykonywaniu prawa wylacznego trudno byloby przypisaé ceche sprzecznoéci z prawem (bezprawnosci
w Scislym znaczeniu), o tyle nie mozna a priori wykluczy¢ sprzecznoéci z dobrymi obyczajami (tak wyrok SN z 3
lipca 2008 r. IV CSK 88/08 LEX nr 609970). Strona powodowa nie wykazala jednak, by postlugiwanie sie przez
pozwanego znakiem stowno — graficznym (...) bylo sprzeczne z dobrymi obyczajami, Podobienstwo oznaczen ocenia
sie calo$ciowo i decydujace jest to jakie wywohijg one ogblne wrazenie na odbiorcy. Zastosowana w zarejestrowanym
znaku forma graficzna powoduje, iz pomimo uzycia w nim sléw (...), zblizonych fonetycznie do uzywanych przez
powoda oznaczen stownych (...) i stowno — graficznych (...), nie powoduje ono automatycznie skojarzen z oznaczeniami
powoda. Umieszczenie poszczegélnych elementéw stownych znaku wspoélnotowego w fantazyjnym ukladzie, w



réznych poziomach i kolorach, oddzielenie ich liniami, napisanie litery (...) w stowie (...) mniejsza czcionka i
podkreslenie jej pozioma kreska, sprawia, ze w znaku tym dominuja abstrakcyjne elementy graficzne, za$ warstwa
slowna jest malo widoczna i dla odczytania jej sensu wymaga bardziej uwaznej analizy znaku. Forma znaku stowno —
graficznego (...), uzywanego przez strone powodowa w obrocie eksponuje natomiast element slowny a odrézniajacy
element graficzny sprowadza sie w zasadzie do stylizacji czcionki, zastosowania jednolitej srebrnej kolorystyki i
umieszczenia litery (...) w okregu nad stowem (...). Pozwany tworzac sw6j wspolnotowy znak towarowy zadbat wiec, by
odrdznial sie on wystarczajaco od oznaczenia powoda i skutek ten osiagnal, poniewaz jego znak wspolnotowy wywoluje
odmienne ogblne wrazenie od oznaczen stosowanych przez powoda, i nie zachodzi niebezpieczenistwo pomylenia lub
skojarzenia tych znakéw, a tym dzialania pozwanego nie mozna uznaé sprzecznie z dobrymi obyczajami. Ponadto, z
uwagi na abstrakcyjna forme znaku pozwanego i odwolanie do sztuki, poprzez uzycie slowa (...), u odbiorc6w moze on
rodzi¢ skojarzenia nie tylko z nazwa dawnych zakladéw metalurgicznych, ale rowniez z postaciami znanych artystow,
ktorzy nosili nazwisko (...).

Nieskuteczny jest podniesiony w apelacji zarzut naruszenia przez sad pierwszej instancji przepiséw postepowania,
ktére moglo mie¢ wplyw na rozstrzygniecie sprawy. Niesprawdzenie warto$ci przedmiotu przez sad okregowy na
zarzut pozwanego, jakkolwiek stanowi uchybienie procesowe, w zaden sposob nie mogto wywrze¢ wplywu na wynik
niniejszej sprawy. Sprawdzenie i ustalenie wartoSci przedmiotu sporu w niektérych sprawach majatkowych moze
skutkowaé, na etapie postepowania przed sadem pierwszej instancji, jedynie uznaniem sie przez sad za niewlasciwy
rzeczowo i przekazaniem sprawy sadowi wlasciwemu lub ustaleniem oplaty od pozwu w zmienionej wysokoSci.
Przedmiotem niniejszej sprawy sa roszczenia z czynow nieuczciwej konkurencji, do rozpoznania ktorych na podstawie

art. 17 pkt 4° k.p.c. wlaéciwy jest sad okregowy, bez wzgledu na warto$¢ przedmiotu sporu. Powstaly na skutek
ustalenia wyzszej warto$ci przedmiotu sporu obowiazek uzupelienia oplaty od pozwu réwniez nie miatby wplywu

na przebieg postepowania, albowiem nawet w przypadku jej nieuiszczenia, stosownie do art. 130%§ 2 k.p.c., nie
wstrzymywaloby to biegu postepowania.

Majac powyzsze na uwadze sad apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienil zaskarzony wyrok sadu pierwszej,
oddalajac zadanie powoda w zakresie dotyczacym zakazania pozwanemu postlugiwania sie elementem slownym (...)
dla oznaczania towardéw i ustug, w czesci w jakiej obejmowalo ono réwniez wspolnotowy znak towarowy. W pozostalej
czesci sad apelacyjny oddalit apelacje na podstawie art. 385 k.p.c., jako bezzasadna.

O kosztach postepowania apelacyjnego rozstrzygnieto na podstawie art. 100 k.p.c., obcigzajac nimi w calo$ci strone
pozwang jako przegrywajaca sprawe, albowiem powod ulegl tylko co do nieznacznej czeSci swojego zadania. Na
zasgdzone koszty sklada sie wynagrodzenie pelnomocnika powoda w stawce minimalne;j.



