Sygn. akt I AGa 118/22

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15 grudnia 2022 .

Sad Apelacyjny w Szczecinie, I Wydzial Cywilny

w skladzie:

Przewodniczqcy: SSA Halina Zarzeczna
Sedziowie: SA Dariusz Rystal

SO del. Robert Bury (spr.)

Protokolant: st. sekr. sqd. Beata Wegrowska-Plaza
po rozpoznaniu 6 grudnia 2022 r. na rozprawie w Szczecinie
sprawy z powodztwa T. L.

przeciwko D. K. (1) i R. N.

o zakazanie i nakazanie

na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sqdu Okregowego w Szczecinie z 24 maja 2022 r., sygn.
akt VIII GC 145/22

1. zmienia zaskarzony wyrok w ten sposob, ze nadaje jemu tresé:
a. w punkcie I.:
snakazuje pozwanym w toku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, ktorej przedmiotem jest

Swiadczenie ustug pogrzebowych, zaniechania uzywania znaku towarowego (...), na ktory

udzielono prawa ochronnego nr (...) oraz znakéw zawierajqgcych wyrazenie (...);”;

b. w punkcie II.: ,,oddala powédztwo w pozostalym zakresie;”;

c. w punkcie III. ,nakazuje pobraé na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Szczecinie
tytulem nieuiszczonych kosztéw sqdowych: od powoda 3.242 zl (trzy tysiqce dwiescie czterdziesci
dwa zlote) od pozwanych solidarnie 1.600 zl (jeden tysiqc szeséset zlotych);”;

d. w punkcie IV. - znosi wzajemnie miedzy stronami koszty procesu;

e. uchyla punkt V.;

2. oddala apelacje w pozostalym zakresie;

3. znosi wzajemnie miedzy stronami koszty procesu w postepowaniu apelacyjnym.
Dariusz Rystal Halina Zarzeczna Robert Bury
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UZASADNIENIE

1. Sad Okregowy w Szczecinie wyrokiem z 24 maja 2022 roku w sprawie z powodztwa T. L. przeciwko D. K.
(1) i R. N. uwzgledniajac w caloéci powodztwo zakazal pozwanym czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych
na uzywaniu znaku towarowego (...), znakdw zawierajacych wyrazenie (...), nazw zawierajacych jakakolwiek czes$c
wyrazenia (...), nazw podobnych, kojarzacych sie z nazwa (...), lub mogacych wywola¢ skojarzenia z nazwa (...) u
odbiorcow w warstwie fonetycznej, wizualnej lub znaczeniowej, zar6wno w formie tekstu jak tez w jakiejkolwiek
formie graficznej, kolorystyce oraz rodzaju czcionki w prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, w tym w reklamie oraz
w przestrzeni internetu; nakazal pozwanym usuniecie znaku towarowego (...) z przedmiotéw stuzacych pozwanym do
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, w tym z przestrzeni internetu i reklam. Nakazano rowniez pozwanemu D. K.
(1) zlozenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku w dwoch kolejnych sobotnio-niedzielnych wydaniach
K. (...) oéwiadczenia o tresci: ,,D. K. (1) o$§wiadcza, ze prowadzac dzialalnoé¢ gospodarcza naruszyl zasady uczciwej
konkurencji postugujac sie nazwa (...) uzywang wczeéniej przez Zaklad Uslug (...), czym naruszyl jego interesy i
prawa wylaczne. D. K. (1) przeprasza T. L. za popelnione czyny nieuczciwej konkurencji. D. K. (1) zobowigzuje sie
do niedokonywania w przyszlo$ci tego rodzaju czynéw nieuczciwej konkurencji, szczegdlnie wzgledem T. L..”, przy
czym tres$¢ ogloszenia nie moze by¢ mniejsza niz pole o wielkoSci 25 cm na 25 cm, a w przypadku niewykonania przez
pozwanego tego obowigzku Sad zezwolil powodowi na opublikowanie o§wiadczenia na koszt pozwanego.

Wyrok zapadl w sprawie, w ktorej powod, po przedmiotowej zmianie powodztwa i cofnieciu pozwu w czeSci o
zasgdzenie 700.000 zt na cel spoleczny, formulujac zadanie uwzglednione przez Sad, twierdzil, ze pozwany D. K. (1),
prowadzac przedsiebiorstwo konkurencyjne w zakresie Swiadczenia ustug pogrzebowych, bezprawnie postuguje sie
zastrzezonym przez powoda znakiem towarowym. Wskazujgc podstawe prawna roszczenia odwolal sie do art. 23 k.c.

w zwigzku z art. 43° k.c., art. 153 i 154 ustawy prawo wlasnoéci przemyslowej, art. 3, 5, 10, 15, 16 ust. 1 pkt 2 ustawy
o zwalczaniu czynéw nieuczciwej konkurencji i art. 9 ustawy prawo przedsiebiorcéw. Postanowieniem z 6 sierpnia
2020 roku Sad Okregowy na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. wezwal do udzialu w sprawie w charakterze pozwanego R.
N.. Pozwani utrzymywali, Ze nie zachodzi podobienstwo znakéw uzywanych przez przedsiebiorstwa stron procesu, nie
wystepowaly przypadki konfuzji klientéw. Stowo (...), wywodzace sie z mitologii greckiej, jest czesto uzywane przez
przedsiebiorstwa $§wiadczace ustugi pogrzebowe. Argumentowano, ze znak towarowy zastrzezony przez powoda rézni
sie znacznie od znaku uzywanego przez pozwanych w zakresie zastosowanej czcionki.

Wyrok zapadl po uchyleniu przez Sad Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 22 lutego 2023 r. wyroku Sad Okregowego w
Szczecinie z 19 marca 2021 r. oddalajacego powddztwo. Sad odwolawczy, przy ponownym rozpoznaniu sprawy polecit
przeprowadzenie wszechstronnej oceny roszczenia, w tym uwzglednienia regulacji wspolnotowych i wypracowanego
na ich kanwie dorobku orzeczniczego Trybunalu SprawiedliwoSci Unii Europejskiej. Sad Apelacyjny polecil takze
przedstawienie przy ponownym rozpoznaniu sprawy wyczerpujacej analizy przepisow prawa krajowego, ktore
reguluja ochrone praw wskazanych przez powoda.

2. Sad pierwszej instancji ustalil, ze powo6d T. L. od 1 pazdziernika 1991 roku prowadzi dzialalnosé gospodarcza w
zakresie ustug pogrzebowych. W CEIDG w rubryce dane podstawowe wskazany byl numer NIP powoda (...) oraz
numer REGON (...). Powdd pozostaje takze wspolnikiem spélki cywilnej, dane spdtki obejmuja numer NIP (...) oraz
numer REGON (...). Pow6d uzywa znaku (...) od 1991 roku, przy czym jesienig 2018 r. dokonal tzw. ,rebrandingu”
znaku i jego nowa wersje zgtosil do ochrony w UPRP. Nadal w obrocie uzywane sa obie wersje znaku. Pow6d prowadzi
dzialalno$é gospodarcza w S., korzysta z trzech siedzib w S. i okolicach, jednak nie w S.. W ramach indywidualnej
dzialalnoSci w latach 2018-2020 nie wykonywal zadnych poché6wkow w S. na cmentarzach administrowanych przez
Zaklad Uslug (...) w S.. W ramach dzialalnosci w formie spélki cywilnej w latach 2018-2020 wykonat kilka pochéwkow
rocznie na cmentarzach administrowanych przez Zaklad Ustug (...) w S..

Pozwany D. K. (1) prowadzi dzialalno$é gospodarcza od 2002 r., poczatkowo w zakresie ustug takséwkarskich, a od
8 maja 2012 roku w zakresie ustug pogrzebowych i dzialalno$ci pokrewnej (zmieniono PKD na (...) - pogrzeby i



dzialalno$é pokrewna) w formie sp6iki cywilnej z pozwanym R. N. od 2018 roku. Wpis (...) s.c.” ujawniono w CEIDG
1 sierpnia 2019 roku.

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek powoda zlozony 12 pazdziernika 2018 roku, zarejestrowal znak
towarowy (...). Prawo ochronne na znak towarowy trwa od daty wlozenia wniosku. Pozwani dla oznaczenia swojego
przedsiebiorstwa uzywaja stowa (...) z dopiskiem Salon (...).

Opisano przypadek pomylenia przez pracownika hospicjum przedsiebiorstw powoda i pozwanych. Przy odbiorze ciata
z hospicjum pracownicy hospicjum zamiast powoda zawiadomili przedsiebiorstwo pozwanych. Po wykryciu pomylki,
pracownicy powoda odebrali cialo i przedsiebiorstwo powoda wykonalo pochéwek.

W listopadzie 2020 roku w K. (...) ukazal sie artykul, informujacy, ze Zaklad Ustug (...) nalozyl 15-dniowy zakaz
wjazdu oraz zakaz Swiadczenia ustug pogrzebowych na firme (...) za pozostawienie niczym nieoslonietych wykopanych
i porzuconych szczatkéw ludzkich. W artykule nie wskazano, ze chodzi o firme ze S.. Klienci powoda informowali, ze
sq zaskoczeni sytuacja.

Nazwa (...) jest uzywa przez przedsiebiorstwa pogrzebowe w innych czesciach Polski. W S. od 1989 roku funkcjonuje
zaklad pogrzebowy pod nazwa (...). Niekiedy firma ta wspolpracuje z przedsiebiorstwem pozwanych. Urzad Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowal takze inne znaki (...) w zakresie ustug pogrzebowych.

30 stycznia 2019 roku powdd wezwal pozwanego D. K. (1) do niezwlocznej i dobrowolnej zmiany oznaczania miejsc
wykonywania dzialalno$ci gospodarczej, aby oznaczenie nie zawieralo wyrazenia (...).

Sad przyjal, ze ochrona znakéw towarowych przewidziana ustawg prawo wlasnoSci przemyslowej i ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma charakter autonomiczny. Zarejestrowane znaki towarowe moga korzystaé z
kumulatywnej ochrony wynikajacej z rejestracji (prawo wlasno$ci przemystowej) i uzywania (prawo o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji). 12 pazdziernika 2018 roku powo6d uzyskal Swiadectwo ochronne nr (...) na znak towarowy
(...), przez co nabyl prawo do wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 prawa wlasnoSci przemyslowej, art. 5 dyrektywy 2015/2436/WE).
W caloéciowej ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad aspekty wizualny, fonetyczny lub koncepcyjny
kolidujacych ze soba oznaczen nie maja zawsze tego samego ciezaru. Znaczenie elementéw podobienstwa lub réznicy
oznaczen moze zaleze¢ w szczego6lno$ci od samoistnych wlasciwos$ei tych oznaczen lub od warunkéw sprzedazy
towarow lub ustug oznaczonych kolidujacych ze sobg znakami towarowymi. Przyjeto, ze dominantg w znaku (...) jest
cigg znakow, a w przecietnych warunkach obrotu odbiorca nie zwraca uwagi na rodzaj czcionki i wielko$¢ liter. Powod
jako pierwszy uzywal znaku w obrocie.

Sad Okregowy eksponowal, ze doszlo do pomylki pracownika hospicjum w zakresie wia$ciwej identyfikacji
przedsiebiorstwa powoda i pozwanych, co jest konsekwencja uzywania identycznego znaku w formie fonetycznej
i wizualnej, poniewaz rodzaj i wielko$¢ czcionki znaku zarejestrowanego nie stanowi dostatecznego funkcji
odroézniajacej dla przecietnego odbiorcy ustug. Przyjeto, ze specyfika ustlug pogrzebowych powoduje, ze ekspozycja
znaku, rodzaj dziatalnoSci, sposoby kontaktowania sie z odbiorcami sg identyczne, w efekcie wystepuje wysokie ryzyko
konfuzji po stronie klientéw. Odbiorca ustug pogrzebowych zawsze dziala pod wplywem silnego stresu zwiazanego
z utrata osoby bliskiej, co powoduje, ze jego uwazno$¢ jest znacznie obnizona (np. widzenie tunelowe, wycofanie
psychiczne, bariera emocjonalna) i w ogdle nie skupia sie na znaku w formie graficznej, w tym niuansach jak czcionka
iforma.

Sad pierwszej instancji przyjal, ze pozwany D. K. (1) rozpoczynajac prowadzenie dzialalno$ci gospodarczej w zakresie
ustug pogrzebowych od 2012 roku, a obaj pozwani od 2018 roku, powinni respektowa¢ fakt, iz powdd wczeéniej
rozpoczal uzywanie nazwy (...). Prawo ochronne powoda na znak towarowy (...) trwa od dnia 12 paZzdziernika 2018
roku.



Uslugi pogrzebowe maja charakter regionalny, a Swiadectwo ochronne wydane powodowi obowigzuje na terytorium
calego kraju. Bliskie sasiedztwo S. i Standardu powoduje, Ze kolizje sa nieuniknione, czego dowodzi pomyta
pracownika hospicjum i krytyczny artykul w prasie lokalnej dotyczacy nieprawidlowoéci przy wykonywaniu
dzialalnoSci przez firme (...). Negatywne konotacje zwigzane znazwa (...) wynikajace z nieprawidlowego wykonywania
ustug pogrzebowych przez pracownikéw pozwanych oddzialuja negatywnie na firme powoda.

Sad pierwszej instancji przyjal, Zze pozwani naruszyli norme art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa wlasnoéci przemystowej,
a powodowi przysluguja roszczenia z normy art. 296 ust. 1 prawa wlasnoéci przemyslowej. Uznano réwniez, ze
powodowi przystuguja roszczenia wynikajace z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec naruszenia art. 5,

ze powodowie naruszyli art. 9 ustawy prawo przedsiebiorcow oraz ze doszlo do naruszenia z art. 43° k.c.

Wyrok zostal zaskarzony w caloSci apelacja przez pozwanych, ktorzy domagali sie jego zmiany przez oddalenie
powbdztwa ewentualnie uchylenia i przekazania sprawy sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
Zaskarzonemu wyrokowi zarzucono naruszenie:

1. art. 278 § 1 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzedu dowodu z opinii bieglego dla ustalenia elementéw dominujacych
i odrézniajacych i mozliwos$ci odréznienia obu oznaczen przez przecietnego odbiorce;

2. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego, dowodu z zeznan powoda
D. K. (1), z ktérych wynika, ze pozwani prowadza dzialalno$¢ gospodarcza na innym rynku niz powdd, co skutkowalo
bledami w ustaleniach faktycznych polegajacymi na ustaleniu, ze:

a. oznaczenie uzywane przez pozwanych jest identyczne w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej ze znakiem
towarowym powoda;

b. pozwani przez wykorzystanie w swoim oznaczeniu elementu slownego (...) nalezacego do domeny publicznej
naruszyli zar6wno prawo ochronne na znak towarowy przystugujace powodowi, jak i reguly uczciwej konkurencji oraz
dobra osobiste przystugujace Powodowi;

c. pozwani prowadza dzialalno$¢ gospodarcza w sposob naruszajacy reguly uczciwej konkurencji i dobra osobiste
przystugujace powodowi;

3. art. 285 p.w.p. przez jego bledne zastosowanie;
4. art. 296 § 1 p.w.p.iart. 296 § 2 pkt 2 p.w.p. przez ich bledne zastosowanie;
5. art. 5 u.z.n.k. przez jego bledne zastosowanie;

6. art. 9 p.p. poprzez jego bledne zastosowanie;

7. art. 23 k.c. w zw. z 24 k.c. w zw. z art. 43> § 1 k.c. przez ich bledne zastosowanie.
Powdd domagat sie oddalenia apelacji.
Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje.

1. Postepowanie apelacyjne jest kontynuacja rozpoczetego przed sadem pierwszej instancji. Sad drugiej instancji
orzeka na podstawie materialu zebranego w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji oraz w postepowaniu
apelacyjnym (art. 382 k.p.c.), zatem dokonuje wlasnych ustalen faktycznych, poprzestaje na materiale zebranym w
postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, prowadzi postepowanie dowodowe lub ponawia przeprowadzenie
dowodow. Podstawa prawna orzeczenia ustalana jest niezaleznie od zarzutéw podniesionych w apelacji. Postepowanie
apelacyjne ma charakter merytoryczny, a nie tylko kontrolny, ograniczony zarzutami apelacyjnymi. Sad drugiej
instancji zwigzany jest zarzutami dotyczacymi naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarzenia bierze jednak



z urzedu pod uwage niewazno$¢ postepowania (uchwala SN (7) z 31.01.2008 r., III CZP 49/07). Sad Apelacyjny,
wskazujac podstawe faktyczna rozstrzygniecia, przyjmuje za wlasne ustalenia Sadu pierwszej instancji (art. 387 §
21 pkt 1 k.p.c.) uzupehiajac je o fakt, ze pozwani prowadzg dzialalno$¢ w zakresie ustug pogrzebowych uzywajac
oznaczenia (...) od 2012 r, co wynika z zeznan R. N. (karta 225). Ocena prawna fakt6ow jest odmienna, od
przedstawionej przez Sad Okregowy.

2. W pierwszej kolejno$ci rozwazeniu podlegaja zarzuty naruszenia prawa procesowego jako decydujace
o prawidlowoéci zastosowania prawa materialnego. Pozwani zarzucili naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. przez
niedopuszczenie przez sad z urzedu dowodu z opinii bieglego, co mialo byé¢ decydujace dla ustalenia elementéow
dominujacych i odrézniajacych nazwy (...) i w konsekwencji umozliwi¢ odr6znienie obu oznaczen przez przecietnego
odbiorce. Wniosek dowodowy, ktérego przedmiotem bylo ustalenie wskazanych okolicznoéci dowodem z opinii
bieglego zostal przez pozwanych zgloszony w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji i niepominiety przez sad

na podstawie art. 235° k.p.c., co uniemozliwilo pozwanym zlozenie zastrzezenia do protokolu na podstawie art. 162
k.p.c.istanowi o dopuszczalno$ci podniesienia zarzutu naruszenia prawa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.
Zarzutu tej tresci jednak nie podniesiono, a w apelacji zawarto zarzut naruszenia przez sad art. 278 § 1 k.p.c. przez
niedopuszczenie dowodu z opinii bieglego z urzedu bez odniesienia sie do art. 232 k.p.c. regulujacego ciezar dowodu
z znaczeniu subiektywnym. Wystarczy zauwazy¢, ze w dotychczasowym orzecznictwie przyjeto, ze sad z mozliwoéci
dopuszczenia dowodu z urzedu powinien korzysta¢ w wyjatkowych sytuacjach procesowych, uzasadnionych przede
wszystkim aksjologicznie, wiec przyjetymi zasadami procesowymi, jak rownosci stron oraz prawdy. Do okolicznoS$ci
tych przykladowo zalicza sie wyjatkowa faktyczna nier6wnowage stron, wywolang wyksztalceniem, mozliwoSciami
intelektualnymi, nieporadnoscia, proces fikcyjny albo priorytetowo traktowane dazenie do ustalenia prawdy. Zadna
z tych okoliczno$ci nie ma miejsca, dlatego ze strony sg reprezentowane przez zawodowych pelnomocnikéw,
nie ma faktycznej nierdbwnowagi stron ani nieporadnosci, strony nie prowadza procesu fikcyjnego, a w procesie
kontradyktoryjnym przedstawienie sadowi materialu procesowego umozliwiajacego prawdziwe ustalenia faktyczne
jest ciezarem procesowym stron (por. art. 3 k.p.c.). Zarzut naruszenia art. 278 k.p.c. jest oczywiScie bezzasadny.

3. Podnoszac zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i jego skutki w postaci blednych ustalen faktycznych
pozwani zmierzaja do sformulowania zarzutu naruszenia prawa materialnego zastosowanego przez sad pierwszej
instancji. Myla wiec zarzut naruszenia prawa materialnego wyrazajacy sie bledem w subsumpcji z zarzutami
prawa procesowego, ktorych skutkiem sg bledy w ustaleniach faktycznych. Dotyczy to kwestii przyjecia przez Sad
Okregowy, ze powdd i pozwani dzialaja na tym samym rynku, bez rozréznienia, takze przez apelujacych, rynku w
znaczeniu przedmiotowym i geograficznym oraz kwestii naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i zasad
uczciwej konkurencji. Kwestie te zostang oméwione nizej, przy ponownym merytorycznym rozpoznaniu sprawy. Sad
Okregowy nie ustalil, ze wyrazenie uzywane przez powoda i pozwanych sa identyczne, stosujac przepisy ustawy prawo
wlasno$ci przemyslowej orzeczenie oparl na ustaleniu ich podobienstwa, mimo iz pewna niejednoznaczno$¢ wynika
z uzasadnienia wyroku.

4. Zgodnie z zasadg skuteczno$ci prawa wspolnotowego, interpretacja przepisow krajowego prawa materialnego
powinna uwzglednia¢ dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, ktéra obowiazuje od 15
stycznia 2019 r. (artykul 56) oraz dorobek orzeczniczy TSUE powstaly na kanwie tej dyrektywy oraz nieobowigzujace;j
od 15 stycznia 2019 r. Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych zmienionej Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych. Dyrektywa zostala wdrozona przez kolejne nowelizacje
ustawy prawo wlasnoéci przemyslowej. Z tej przyczyny rozwazenie bezposredniego skutku horyzontalnego dyrektywy
nie ma znaczenia w rozpoznanej sprawie.

5. Rozstrzygniecie sprawy nalezy poprzedzi¢ uwagami natury ogolnej, ktére wprowadza jednolita nomenklature,
odwolujac sie do poje¢ ustawowych, ktérych tre§¢ zostala wypeliona i poglebiona wypowiedziami doktryny



i orzecznictwa. Przedsiebiorca dziala pod firma; termin ten uzyskuje znaczenie na plaszczyZnie podmiotowej,
identyfikuje przedsiebiorce, a nie przedsiebiorstwo. Oznaczenie przedsiebiorstwa to z kolei nazwa, ktéra
postuguje sie przedsiebiorca dla oznaczenia prowadzonego przedsiebiorstwa, co pozwala na rozroznienie
poszczeg6lnych przedsiebiorstw, filii, oddzialow lub jakichkolwiek jednostek organizacyjnych przedsiebiorcy.
Oznaczenie przedsiebiorstwa moze by¢ jednocze$nie firma przedsiebiorcy. Funkcja znaku towarowego jest handlowa
identyfikacja towaréw lub ustug. Przedsiebiorca moze uzywac firmy, ktora jest jednocze$nie zarejestrowanym znakiem
towarowym, moze réwniez oznaczy¢ w ten sposob przedsiebiorstwo. W rozpoznanej sprawie powod i pozwani uzywaja
wyrazenia (...) dla oznaczenia przedsiebiorcy (firma, aspekt podmiotowy), przedsiebiorstwa (aspekt przedmiotowy)
oraz oznaczaja w ten sposob $§wiadczone ushugi (napisy na samochodach, namiotach, materialach reklamowych i
promocyjnych, itp.).

6. Kiedy dochodzi do naruszenia praw wynikajacych z uzywania nazwy przedsiebiorstwa w obrocie gospodarczym
jednocze$nie moze oznaczaé to naruszenie prawa do firmy oraz prawa do zarejestrowanego znaku towarowego.
OczywiScie aktualna jest relacja odwrotna, mianowicie naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego przez
oznaczenie nim towar6ow i uslug moze by¢ jednoczeénie naruszeniem prawa do firmy innego przedsiebiorcy albo praw
wynikajacych z pierwszenstwa uzywania oznaczenia przedsiebiorstwa w obrocie. Moze zatem doj$é do zbiegu norm
prawnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.), prawa wlasnosci przemystowej (dalej p.w.p.)
i kodeksu cywilnego. Wybdr materialnoprawnej podstawy wyroku nalezy do sadu, dla ktoérego kryterium powinno
by¢ zapewnienie skuteczno$ci ochrony prawnej praw podmiotowych. Powod konstruujac roszczenie procesowe,
formulujac zadanie i powolujgc odpowiednie fakty zakre$lone ich istotnoscig dla rozstrzygniecia (art. 227 k.p.c.)
wskazuje poérednio podstawy prawne swych zadan. Moze to takze czyni¢ wprost odwolujac sie do obowigzujacych
norm prawnych, przy czym ostatecznie do Sadu nalezy oparcie orzeczenia na odpowiedniej podstawie prawnej,
jak wskazano, zapewniajgcej skuteczna ochrona prawng przez nadanie rangi przymusu panstwowego zadaniu
powodztwa.

7. Przedmiotem ochrony ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest renoma przedsiebiorcy albo
przedsiebiorstwa utrwalona w §wiadomosci klientdw, pozytywny wizerunek przedsiebiorcy albo przedsiebiorstwa
majacy swoj materialny wymiar w istnieniu klienteli. Innymi stlowy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
chroni bezprawne wdarcie sie w cudza klientele, czyli korzystanie z nakladéw finansowych innego przedsiebiorcy
poniesionych celem stworzenia renomy, wizerunku czy — w powszechnym rozumieniu — marki. Celem jest
zapewnienie prawidlowosci funkcjonowania i dzialania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji
i dostepu do rynku na wolnych prawach przez wyeliminowanie zachowan sprzecznych z prawem lub dobrymi
obyczajami, zagrazajacych interesowi innego przedsiebiorcy badz 6w interes naruszajacych (tak wyrok SA w
Katowicach z 15 lutego 2012 1., V ACa 5/12, LEX nr 1171259). Art. 5 u.z.n.k. chroni takie oznaczenie przedsiebiorstwa,
ktore moze wprowadzaé¢ klientow w blad co do jego tozsamos$ci tak m.in. przez uzywanie dla oznaczenia
przedsiebiorstwa firmy innego przedsiebiorcy. Chronione jest oznaczenie przedsiebiorstwa nazwa, godlem, skrétem
literowym, symbolem ale takze firma innego przedsiebiorcy. Jezeli firma jest uzywana na oznaczenie przedsiebiorstwa
rowniez korzysta z ochrony z art. 5 u.z.n.k. Przedsiebiorca, ktéry oznaczyt firma swoje przedsiebiorstwo moze
zadaé od innego przedsiebiorcy zaniechania uzywania tej samej nazwy, pod warunkiem, ze pierwszy uzyt tej nazwy
w obrocie gospodarczym; prawo do oznaczenia przedsiebiorstwa powstaje wskutek jego uzycia w obrocie i jest
skuteczne erga omnes. Istnieja zatem dwa dobra prawne niezaleznie od siebie chronione: oznaczenie przedsiebiorstwa
(aspekt przedmiotowy) oraz firma (aspekt podmiotowy). Oznaczenie przedsiebiorcy chronione jest przede wszystkim

przepisami kodeksu cywilnego, art. 43" k.c. i n. Przymiotem ochrony art. 10 ust. 1 u.z.nk. jest m.in. takie
oznaczenie ushug, ktére moze wprowadzac w blad co do ich pochodzenia, réwniez w odniesieniu do przedsiebiorstwa.
Przedmiotem ochrony ustawy prawo wlasno$ci przemyslowej sa m.in. prawa wylgczne wynikajgce z rejestracji znaku
towarowego, ktorych naruszenie skutkuje powstaniem roszczen o zakazanie jego uzywania przez przedsiebiorce, ktory
czyni to bezprawnie.

8. Okreslenie ogdlnego przedmiotu ochrony ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zasadnicze znaczenie
jako wskazdwka interpretacyjna dla poszczegélnych norm definiujacych delikty nieuczciwej konkurencji oraz art. 3



stanowigcego ogolna podstawe konstrukeji deliktu niezdefiniowanego ustawowo. Mozliwo$¢é wprowadzenia w blad
klientoéw przedsiebiorstw nalezy laczy¢ z wartoScia dystynktywng oznaczenia, pochodng tej cechy w postaci mozliwoSci
skojarzenia z innym oznaczeniem oraz z funkcjonowaniem przedsiebiorstw na tym samym rynku przedmiotowym i
geograficznym w tym samym wymiarze czasowym. Definicja rynku wlasciwego zostala zawarta w art. 4 pkt 9 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z pdzn. zm.), jest nim
rynek towaréw, ktore ze wzgledu na ich przeznaczenie, cene oraz wlasciwosci, w tym jako$¢, sa uznawane przez ich
nabywcow za substytuty oraz sg oferowane na obszarze, na ktérym, ze wzgledu na ich rodzaj i wlasciwosci, istnienie
barier dostepu do rynku, preferencje konsumentéw, znaczace roéznice cen i koszty transportu, panuja zblizone warunki
konkurencji. Definicja ta pozostaje aktualna, z uwagi podobny przedmiot ochrony, na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz przepiséw k.c. dotyczacych ochrony firmy. Przedsiebiorstwa powoda oraz pozwanych
oferuja takie same, substytucyjne ustugi, jednak na obszarze, na ktérym nie istnieje miedzy nimi konkurencja.
Specyfika dzialalno$ci stron polega na tym, ze klienci korzystaja z ustlug przedsiebiorstwa prowadzacego dzialalno$c
w mieScie, w ktérym ma mie¢ miejsce pochéwek. Klienci zamierzajacy pochowac¢ zmarlego w S. nie skorzystaja
z ushug przedsiebiorstwa majacego siedzibe w S. i odwrotnie, ci ktérzy zamierzaja pochowaé¢ zmarlego w S., nie
skorzystaja z uslug przedsiebiorstwa majacego siedzibe w S.. Wynika to z zasad do$wiadczenia zyciowego i zostalo
potwierdzone materialem dowodowym sprawy, powod nie $wiadczyt ustlug pogrzebowych na terenie S., co wynika
z pisma Zakladu Ushlug (...) w S. z 14 grudnia 2020 roku, w ramach spétki cywilnej w ostatnich latach wykonal
zaledwie kilka pochéwkow w S., a pozwani wykonali kilka pochoéwkoéw w S.. Abstrahujac od mozliwo$ci skojarzenia
oznaczen przedsiebiorstw, przedsiebiorcow i ustug stosowanych przez strony procesu, co zostanie nizej wyjasnione na
gruncie ustawy prawo wlasnosci przemystowej, przedsiebiorstwa powoda oraz pozwanych dzialaja na zupekie innym,
$cile ograniczonym, rynku geograficznym i nie dochodzi miedzy nimi do konkurencji. Przedsiebiorstwa, ktérych
zasieg terytorialny dzialalnoéci nie pokrywa sie, nie moga ze soba konkurowaé. Przedsiebiorstwo pozwanych nie moze
korzystaé z renomy i klienteli przedsiebiorstwa powoda, dlatego ze potencjalni klienci mieszkaja w dwoch réznych
miastach, a nie sposéob przyjac, ze u potencjalnych klientéw pozwanych ze S. utrwalil sie pozytywny wizerunek nazwy
(...) dla przedsiebiorstwa funkcjonujacego wylacznie na terenie S. i okolic. Nie moze doj$¢ do pomytki w identyfikacji
przedsiebiorstwa albo pochodzeniu ustugi, poniewaz klienci zamierzajacy wykonaé pochéwek w jednym z miast w
ogole nie interesuja sie ustugami pogrzebowymi §wiadczonymi w innym miescie i nie zleca ustug przedsiebiorstwu z
innego miasta. Przedsiebiorstwa albo ustugi, oznaczone w sposéb zblizony, aby mogly by¢ kojarzone przez klientow
jako oferowane przez te same przedsiebiorstwa albo powiazane kapitalowo, muszg istnie¢ albo funkcjonowaé na tym
samym rynku geograficznym. Odbiorca moze dostrzec podobienstwo istniejagce miedzy znakami uzywanymi przez
strony procesu, nie moze jednak doj$¢ do pomylki w identyfikacji przedsiebiorstwa i uslug dzialajacych na réznym
obszarze. Przedsiebiorcy korzystaja z ochrony art. 5 u.z.n.k. wzgledem zdobytej i ewentualnie potencjalnej klienteli.
Na terenie kraju moze istnie¢ wiele tego rodzaju przedsiebiorstw korzystajacych réwnolegle z takich samych lub
podobnych oznaczen i niewchodzacych ze sobg w kolizje. W konsekwencji wylaczona jest mozliwos¢é wprowadzenia
klientow w blad co do tozsamo$ci przedsiebiorstwa (art. 5 u.z.n.k.) i pochodzenia ustugi (art. 10 u.z.n.k.); przepisy
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie znajduja wiec zastosowania.

9. Konstatacja ta pozwala, inaczej niz Sad Okregowy, ocenié¢ postepowanie pracownika hospicjum, ktory pomylil
zaklad pogrzebowy powoda z zakladem pogrzebowym pozwanych; mozliwo$¢ skojarzenia oznaczen istnieje,
jednak blad co do tozsamos$ci przedsiebiorstwa albo pochodzenia ushugi jest wylaczony z uwagi na odmiennos$é
rynkow geograficznych obu przedsiebiorstw. Wynika to dalszych okoliczno$ci, pomylka pracownika zostala szybko
zidentyfikowana. OczywiScie ocena ta pomija podobienstwo uzywanych oznaczen przedsiebiorstwa i uslug, co
zostanie nizej wyjasnione w kontekécie stosowania ustawy prawo wlasnosci przemyslowe, jednak dla kwestii
zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istotne staje sie to, ze zakres geograficzny dzialalnosci
obu przedsiebiorstw jest zupelnie oddzielony. Konstatacji tej nie zmienia oczywiScie jednorazowe wydarzenie na
przestrzeni okolo 10 lat, ktorym byla notatka prasowa przedstawiajaca w niekorzystnym $wietle przedsiebiorstwo
pozwanych, co moglo by¢ skojarzone z przedsiebiorstwem powoda.

10. Wskazujgc podstawe prawna roszczenia powod odwolat sie do wszystkich przepiséw prawa materialnego, ktore
pozostaja w jakimkolwiek zwigzku z przedmiotem procesu. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi samodzielna podstawe prawna



roszczen przedsiebiorcy, ktérego interesy sa zagrozone bezprawnym albo nieuczciwym dzialaniem konkurenta, jesli
konkurujacemu przedsiebiorcy nie mozna przypisa¢ czynu zdefiniowanego w dalszych przepisach ustawy (funkcja
uzupehiajgca). Sad Najwyzszy w wyroku z 02.01.2007 r. (V CSK 311/06), wskazal, Ze nie tylko stypizowane czyny
w u.z.n.k. stanowia nieuczciwe dzialanie przedsiebiorcy. Nieuczciwe jest bowiem kazde zachowanie przedsiebiorcy,
ktére narusza m.in. dobre obyczaje i kazde takie zachowanie, jeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy.
Norma art. 3 u.z.n.k. moze stanowi¢ niezalezng podstawe roszczenia (wyrok SN z 23.4.2008 r., III CSK 377/07).
Ciezar wspierania postepowania przez strony wyraza sie w ciezarze przytoczonen faktycznych oraz wskazywania
dowodo6w, zatem powolanie sie na art. 3 u.z.n.k. wymaga wskazania, jaki dobry obyczaj doznal naruszenia, oraz
udowodnienia, ze nieprzestrzeganie tego obyczaju zagrozilo lub naruszylo interes przedsiebiorstwa. Pow6d nie zglosil
twierdzen faktycznych odnoszacych sie do okolicznosci istotnych objetych hipoteza art. 3 u.z.n.k., nie skonstruowatl
deliktu innego, niz wymienione w ustawie, w konsekwencji nie udowodnil podstawy prawnej roszczenia wynikajace;j
Z rozwazanej normy prawne;j.

11. Ocena prawna mozliwoS$ci zastosowania przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji moglaby ulec
zmianie, kiedy powod zamierzalby rozpocza¢ albo rozpoczalby §wiadczenie ustug na terenie S., co skutkowaloby
ryzykiem konfuzji w zakresie wyboru przedsiebiorstwa pogrzebowego. Jak wskazywano, przedmiotem ochrony moze
by¢ potencjalna klientela. Przy rozwazaniu mozliwos$ci zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nalezy bra¢ pod uwage
mozliwo$¢ ekspansji przedsiebiorstwa na nowe tereny lub na nowe segmenty klienteli. Z o§wiadczenia pelnomocnika
powoda podczas rozprawy apelacyjnej wynika jednak, ze powod nie przewiduje ekspansji przedsiebiorstwa na teren
S. i organizowania pochéwkow w tym mieécie.

12. Odwolanie powoda do treéci art. 15 u.z.n.k. jest oczywiScie bezpodstawne. Celem normy prawnej wskazanego
przepisu jest wyeliminowanie dzialan przedsiebiorcy, normatywnie okreSlonych deliktem, polegajacych na
utrudnianiu innym przedsiebiorcom dostepu do rynku, przy szczegélowym okresleniu niedozwolonych czynnosci.
Ciezar wspierania postepowania wyraza sie przez ciezar odpowiednich przytoczen faktycznych, powdd nie powolal
zadnych faktow, ktore moglyby wypelniaé hipoteze normy art. 15 u.z.n.k. Oczywiscie bezpodstawne jest rowniez
odwolanie do art. 16 ust. 1 punkt 2 u.z.n.k. Po pierwsze nie wiadomo o jaka reklame konkretnie chodzi, po drugie
zadania pozwu w ogoble nie korespondujg z twierdzeniami o nieuczciwej reklamie, a odnosza sie do uzywania firmy,
oznaczenia przedsiebiorstwa i uzywania zarejestrowanego juz znaku towarowego. Po trzecie, nieuczciwa reklama
powinna wprowadzaé klienta w blad i mie¢ mozliwo$¢ wplywu na jego decyzje co do nabycia ustugi. Jak wskazano,
strony procesu dzialaja na odrebnych rynkach terytorialnych i z tego powodu nie istnieje mozliwo$¢ wplywu na decyzje
klienta o nabyciu ustugi (zlecenia pochéwku w S. przedsiebiorstwu prowadzacemu dziatalno$¢ w S. i odwrotnie).

13. Przepisy art. 43" k.c. i n. s3 podstawa prawng ochrony firmy, wiec nazwy, pod ktéra dziala przedsiebiorca
(aspekt podmiotowy). Firma przedsiebiorcy powinna odroéznia¢ sie dostatecznie od firm innych przedsiebiorcow
prowadzacych dzialalno$é, jednak na tym samym rynku. Definicja rynku wynika z art. 4 pkt 9 cytowanej ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, warunkiem uznania, ze przedsiebiorcy dzialaja
na tym samym rynku, jest ustalenie, ze ich terytorialne zakresy dzialania pokrywaja sie. Jak wykazano wyzej,
przedsiebiorstwa powoda oraz pozwanych dzialaja na zupeklie innych rynkach w znaczeniu geograficznym. Nic nie
stoi na przeszkodzie temu, aby tak samo oznaczone przedsiebiorstwa dzialaly na zupelnie odrebnym terenie, w ten
sposob, ze ich klientela nie krzyzuje sie. Wylacza to mozliwo$é zastosowania przepiséw k.c. do ochrony firmy uzywanej
powoda, ktora, jak wspomniano, uzywana jest przez pozwanych nie tylko dla oznaczania wlasnej firmy, ale takze dla
oznaczenia przedsiebiorstwa i oferowanych ustug (por. takze np. wyrok SN z 2.03.2022 r., IT CSKP 253/22). Mozliwe
jest oczywiscie udzielenie ochrony prawom wynikajacym z rejestracji znaku towarowego powoda, ktérym to powod
rowniez oznaczyl firme, przedsiebiorstwo i oferowane uslugi.

14. W doktrynie przyjeto, ze przepisy kodeksu cywilnego o firmie (art. 43'-43'") i przedsiebiorstwie (art. 55'-55>, art.
43% § 3, art. 759 przesadzaja, ze firma jest obecnie dobrem majatkowym przedsiebiorcy chronionym autonomicznie

art. 43'° k.c. Poglad ten nalezy jednak odnie$¢ do sytuacji, kiedy firma jest zupelnie niezwigzana z dobrami osobistymi
przedsiebiorcy albo jej naruszenie nie skutkuje naruszeniem dobra osobistego przedsiebiorcy. W tym przypadku



prawo do firmy moze mie¢ charakter mieszany, majatkowy i niemajatkowy, ze skutkami w zakresie kumulacji norm
prawnych chronigcych firme jako prawo majatkowe i niemajatkowe. Zachowanie moze in concreto naruszaé prawo do
firmy i jednocze$nie inne dobra osobiste. Wylaczenie stosowania przepiséw o ochronie débr osobistych oznacza wiec
tylko tyle, ze skorzystanie z instrumentéw prawnych okre$lonych w art. 24 k.c. bedzie niemozliwe w razie wystapienia
przez przedsiebiorce z roszczeniami dotyczacymi ochrony prawa do firmy, a nie w przypadku dochodzenia ochrony

innych débr osobistych (tak R. Uliasz [w] M. Zalucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2023, art. 43'°, nb.
21 4). Ten sam czyn wywola¢ moze obok naruszenia prawa do firmy takze naruszenie okre$lonego dobra osobistego
przedsiebiorcy, co umozliwi przedsiebiorcy réwnolegle wystapienie z zadaniem udzielenia ochrony débr osobistych
(por. L Zelechowski [w:] K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022,

art. 43'°k.c.,nb 2110), jednak Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 11.6.2012 . (V ACa 255/12) przyjal, Ze zgodnie

zart. 43*k.c., firma jest tworzona z oznaczen stanowigcych dobra osobiste podmiotéw prawa cywilnego, chronione na
podstawie art. 24 k.c. Z chwila jednak, gdy dobra te stuzace oznaczeniu przedsiebiorcy przeistaczaja sie w jego firme,

ochrona tych débr dokonywa sie na podstawie art. 43'° k.c. i wylaczone jest stosowanie art. 24 k.c. Rezim ochrony
prawa do firmy jest autonomiczny i odrebny od rezimu ochrony débr osobistych os6b fizycznych.

W rozpoznanej sprawie, uzycie firmy powoda nie wkracza w system wartos$ci, ktérego normatywnym wyrazem sa
dobra osobiste; nie istnieje zwigzek miedzy wyrazeniem (...), a wartoSciami, ktére znajduja sie w kregu dobr osobistych
(przyktadowo pseudonim, dobre imie). Ujmujac te kwestie inaczej, uzycie przez pozwanych firmy powoda nie narusza
débr osobistych powoda, a jego prawo do firmy chronione jest autonomicznie przepisami kodeksu cywilnego. Nie ma
podstaw do stosowania art. 23 i 24 k.c. Orzecznictwo sadéw na tle stanu prawnego, w ktérym nie przewidziano jeszcze
autonomicznej ochrony prawa do firmy, stracilo na aktualnosci.

15. Podstawa prawng powddztwa nie moze byé art. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z pbdzn. zm.), poniewaz nie wynikaja z niego roszczenia materialnoprawne. Jest to
ogolna deklaracja zasad wykonywania dzialalnoSci gospodarczej i ewentualne naruszenie tych powinnos$ci dopiero
w polgczeniu z innymi przepisami, ktore przewiduja roszczenia materialnoprawne, moze stanowi¢ podstawe do
formulowania roszczenia procesowego.

16. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylgcznego uzywania znaku towarowego w sposob
zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 prawa wlasnosci przemystowej).
Eksponowane i stanowigce tlo dla skuteczno$ci roszezen przewidzianych ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
kryterium mozliwos$ci wprowadzenia w blad wskutek dzialalnoéci na tym samym rynku geograficznym (art. 5 i
art. 10 tej ustawy) nie ma znaczenia w odniesieniu do roszczen przewidzianych prawem wlasnosci przemystowe;j.
Ochrona przewidziana ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewidziana jest dla sytuacji, kiedy dochodzi
do wkroczenia w ten samym rynek uslug albo towaréw w znaczeniu geograficznym, a zakres geograficzny prawa
do wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy istnieje na calym obszarze RP.
Z tej przyczyny, w odniesieniu do praw wynikajacych z rejestracji znaku towarowego, argumentacja pozwanych o
niekonfuzyjnym charakterze dzialalno$ci przedsiebiorstw w odniesieniu do aspektu obszaru, zasiegu geograficznego,
pozbawiona jest znaczenia normatywnego.

Nalezy podkresli¢, ze mozliwo$¢ wprowadzenia w blad klientbw na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji warunkowana jest podobienstwem oznaczenia i krzyzowaniem rynku w znaczeniu przedmiotowym i
geograficznym. Skuteczno$¢ ochrony praw z rejestracji znaku towarowego nie jest uzalezniona od kolizji rynkow zbytu.

17. System zabezpieczenia prawa ochronnego na znak towarowy, przewidziany prawem wlasnosci przemyslowej,
przewiduje roszczenie uprawnionego przeciwko naruszycielowi o zaniechanie naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody (art. 296 ust. 1
p.w.p.). Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wezeéniejszym
pierwszenstwem, moze zakazaé¢ innej osobie bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku podobnego
do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczeSniejszym pierwszenstwem na rzecz tego



uprawnionego w odniesieniu do towar6éw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry
udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego (art. 296 ust. 2 pkt
2) p.w.p.). Przedmiotem dzialalnoSci przedsiebiorstwa powoda i pozwanych jest Swiadczenie tych samych uslug,
oczywiécie na innym obszarze geograficznym. Dla rozstrzygniecia sprawy istotna staje sie interpretacja ,ryzyka
wprowadzenia odbiorcow w blad”, przy czym wstepnie nalezy podkreslié, ze normatywnie ryzyko skojarzenia znakow
jest jedynie jednym z elementéw wspotokreslajacych znaczenie analizowanego pojecia. Zarzuty i twierdzenia apelacji
odnoszace sie do bledow sadu w zakresie ustalenia tzw. podwojnej identycznoSci, wiec poslugiwania sie znakiem
identycznym dla oznaczenia identycznych ushlug (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) oparte sa na blednym zalozeniu,
cho¢ wspartym niejednoznacznoécia uzasadnienia wyroku, ze Sad pierwszej instancji ustalenie takie poczynit. Znak
towarowy zarejestrowany przez powoda i znak uzywany przez pozwanych nie sa identyczne, poniewaz réznia sie
szata graficzna przy tej samej warstwie fonetycznej. Powdd zarejestrowal znak stowno-graficzny, wyrazenie (...) w
okreslonej formule wizualnej, obejmujacej m.in. kolor, rozmiar czcionki i wzajemne uloZenie elementéw, a pozwani
uzywaja tego samego wyrazenia zapisanego inng czcionka i z dodatkiem Salon (...) i rysunkiem (...).

18. W Séwietle art. 296 ust. 2' pkt 1 p.w.p. do naruszenia prawa ochronnego moze prowadzi¢ uzywanie
oznaczenia identycznego lub podobnego do cudzego znaku towarowego jako nazwy przedsiebiorstwa albo jako
czeSci nazwy przedsiebiorstwa, chyba ze pozostaje ono bez wplywu na mozliwo$é odroznienia towaréw (ustug w
rozpoznawanej sprawie) w obrocie. W doktrynie wyjasniono, ze do naruszenia prawa ochronnego dochodzi, kiedy
nazwa przedsiebiorstwa jest postrzegana jako wskazujaca na handlowe pochodzenie towaréw lub ustug. Dochodzi
wtedy do uzywania nazwy przedsiebiorstwa w charakterze znaku towarowego, ktére moze prowadzi¢ do naruszenia
prawa ochronnego, a co jest przestanka udzielenia ochrony. Dla odbiorcy wyrazne odréznienie funkcji, w jakiej
jest uzyte dane oznaczenie, jest niemozliwe, poniewaz przedsiebiorcy uzywaja nazw przedsiebiorstwa poprzez ich
nalozenie na towary oraz w dokumentach handlowych czy reklamie. Przykladu dostarcza rozpoznawana sprawa, w
ktoérej pozwani zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego uzywaja dla oznaczenia przedsiebiorcy (aspekt
podmiotowy) jako nazwy przedsiebiorstwa (aspekt przedmiotowy) oraz przez ,,nalozenie” na oferowane ustugi, co ma
swdj wyraz w oznaczeniu pojazdow, lokalu przedsiebiorstwa, pism, materialéw reklamowych i promocyjnych, itd., na
o juz wyzej zwracano uwage. Pozwani uzywaja zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego w funkcji znaku
towarowego, co moze prowadzié do naruszenia praw wynikajacych z rejestracji (por. M. Bochaczewski, L. Zelechowski
[w:] K. Osajda (red. serii), L. Zelechowski (red. tomu), Prawo wlasnoéci przemyslowej. Komentarz. Warszawa 2022,
art. 296, nb. 188 i 189). Uzywaja zarejestrowanego znaku towarowego nie tylko dla oznaczenia przedsiebiorcy (jako
firmy, ujecie podmiotowe), ale takze dla oznaczenia przedsiebiorstwa oraz ustlug. Fakty uzasadniajace powstanie
roszczenia o ochrone praw z rejestracji znaku towarowego wypehiaja zar6wno hipoteze normy art. 296 ust. 2

p.w.p. jaki i art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Posta¢ naruszenia praw do znaku towarowego przez jego uzycie w nazwie
przedsiebiorstwa w ujeciu podmiotowym wymaga dla swego istnienia ,wplywu na mozliwoé¢ odréznienia towaréw

w obrocie” (por. 296 ust. 2" pkt 1 p.w.p. in fine, uslug w rozpoznanej sprawie). Sformulowanie to nalezy rozumie¢ w
opisany wyzej sposob, wiec ochrona prawa z rejestracji znaku towarowego, uzytego jako czes¢ nazwy przedsiebiorstwa
(firmy) albo oznaczenia przedsiebiorstwa (w ujeciu przedmiotowym), uzalezniona jest od uzycia tego znaku w jego
funkcji, ktéra wyraza sie we wskazywaniu na handlowe pochodzenie ustugi.

Jak wskazano, pozwani uzywaja zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego, wimmanentnie przypisanej jemu
funkcji, jako firmy, oznaczenia przedsiebiorstwa oraz dla oznaczenia oferowanych ustug. Roszczenie powoda zostanie
wiec ocenione na podstawie art. 296 ust. 2 p.w.p.

19. Powodowi przystuguja roszczenia o ochrone praw z rejestracji znaku towarowego, jezeli istnieje ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad. W orzecznictwie i doktrynie wypracowano kryteria pozwalajace na ocene, czy
uzywanie znaku towarowego podobnego stwarza prawdopodobienstwo (ryzyko) wystapienia takiej sytuacji. Zgodnie
z motywem 16. dyrektywy 2015/2436 prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad zalezy od wielu czynnikéw, w
szczegoblnosci rozpoznawalno$ci znaku towarowego na rynku, mozliwosci skojarzenia z oznaczeniem uzywanym
lub zarejestrowanym, stopnia podobienstwa miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem oraz miedzy oznaczanymi



towarami lub uslugami. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad wystepuje w sytuacji, gdy potencjalni odbiorcy
moga uwazacé, ze towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw powigzanych ze
soba ekonomicznie (wyrok ETS z 22.06.1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel
BV, EU:C:1999:323, pkt 17, takze Wyrok Sadu (dawniej Sadu Pierwszej Instancji) z 13.07.2018 r., T-825/16, Republika
Cypryjska v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci Intelektualnej, ZOTSiSPI 2018, nr 7, poz. 11-482).

20. Przy ocenie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki.

20.1. Stopien podobienstwa ushug; w rozpoznanej sprawie powod i pozwany Swiadcza te same ustugi, co jest wstepna
i konieczng przestanka ustalenia ryzyka konfuzji klientow.

20.2. Zdolnoé¢ odrézniajgca, rozpoznawalno$¢ znaku, poziom albo sila rozpoznawalno$ci. Wyrazenie (...) pochodzi z
mitologii greckiej, nie jest stosowane dla oznaczania powszechnie uzywanych towaréw lub ustug albo wystepujacych
zjawisk 1 rzeczy, wiec tych, z ktorymi ludzie spotykaja sie w zyciu codziennym. Z tej przyczyny oznaczenie tym
wyrazeniem towarow albo ushug, przedsiebiorstwa albo przedsiebiorcy ma bez watpienia zdolno$¢ odrbzniajaca. Bez
wiekszego znaczenia pozostaje uzywanie tego wyrazenia dla wskazanych celéow przez innych takze przedsiebiorcow
ma obszarze Polski, co sugeruja pozwani. Oznacza¢ to moze jedynie zmniejszenie sity dystynktywnej znaku i nie
oznacza, ze znak ten pozbawiony jest istotnej cechy odrézniajgcej ushugi na rynku. Dopiero powszechno$é uzycia
wyrazenia (...) moglaby doprowadzi¢ do utraty cechy rozpoznawalnoSci i pozbawienia zdolnosci odroézniajace;j.
Pozwani nie udowodnili, ze obecnie wyrazenie (...) utracil dystynktywno$¢, wiec na rynku krajowym jest uzywane
powszechnie przez réznych ustugodawcow, dowodu tego nie czyni funkcjonowanie kilku przedsiebiorcow o tej firmie
albo zarejestrowanie kilku znakéw towarowych dla oznaczenia ustug pogrzebowych.

20.3. Nie wymaga szerszego omoéwienia kwestia, eksponowana przez apelujacych, a prawidlowo ujeta przez Sad
pierwszej instancji, ze uzywane przez pozwanych dodatek do nazwy Salon (...), z uwagi na jego powszechno$¢,
nie cechuje sie dystynktywnoScia i z tej przyczyny nie nadaje tych cech wyrazeniu (...) uzywanemu przez
pozwanych dla oznaczenia firmy, przedsiebiorstwa i towaréw. Nie powoduje zatem, ze wyrazenie (...) ze wskazanym
dodatkiem ré6zni sie w sposob dystynktywny dla klienta od znaku towarowego zarejestrowanego przez powoda w jego
warstwie fonetycznej. Argumentacja pozwanych zmierzajaca do nadania znaczeniu stowom ,,(...)” jest z tej przyczyny
nieprawidlowa. Podobnie uzycie w warstwie graficznej pochylonego w bok krzyza chrzescijan oraz (...), elementow
powszechnie stosowanych w uslugach pogrzebowych, nie czyni dystynktywnej warstwy graficznej, wiec w rezultacie
nie oddzialuje na dystynktywnos$¢ znaku jako caloéci, w ujeciu generalnym, syntetycznym. W wyroku Sadu Pierwszej
instancji z 13.06.2006 r. (T-153/03, Inex v. Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (Znaki Towarowe i Wzory
Przemystowe) I Wiseman, ZOTSiS 2006, nr 5-6, poz. I1-1677) przejeto, ze o ile zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w
zakresie oceny podobienistwa znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 11lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego element opisowy stanowiacy cze$é zlozonego znaku towarowego nie jest co do
zasady postrzegany przez odbiorcow jako element odr6zniajacy i dominujacy w caloSciowym wrazeniu wywieranym
przez ten znak, o tyle niewielki charakter odrézniajacy elementu zlozonego znaku towarowego nie musi oznaczaé, ze
element ten nie stanowi elementu dominujacego, jesli w szczegdlnoéci z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu
lub jego rozmiar moze on zdominowaé postrzeganie oznaczenia przez konsumenta i zachowa¢ sie w jego pamieci. W
wyroku tym stwierdzono jednak, w odniesieniu do znaku towarowego zawierajacego rysunek skory krowy, ze ,,stanowi
on zatem niezbyt wymyslny sposob oznaczania mleka i wyrobéw z mleka” nie przyznajac jemu wartos$ci dystynktywne;j.
Nie mozna twierdzié, pozostajac w ramach elementarnego doswiadczenia zyciowego, ze sformulowanie ,,(...)” nie jest
spotykane dla oznaczenia przedsiebiorstw omawianego rodzaju, a 1i§¢ laurowy i krzyz nie jest immanentnie zwigzany
z tematyka pogrzebu. Poslugujac sie argumentacja cytowanego wyroku, ani umiejscowienie w oznaczeniu ani rozmiar
omawianych elementéw w znaku uzywanym przez pozwanych nie dominuje i nie jest postrzegany jako pierwszy,
najwazniejszy; z uwagi na powszechnos$¢ nie zostanie zachowany w pamieci klienta, w przeciwienstwie do wyrazenia
(...)- O podobienstwie przeciwstawnych znakéw decyduje warstwa fonetyczna, uzycie tego samego sformulowania.

20.4. Okoliczno$ci, w ktérych oferowane sg ustugi oznaczone zarejestrowanym znakiem towarowym; ocena musi
by¢ dokonywana z punktu widzenia przecietnego klienta (nabywcy) ustugi, ktory z reguly jest osoba niezbyt uwazng.



Dodatkowo zdolno$¢ odrézniania znakow uzywanych przez strony zmniejsza zly stan psychiczny oséb korzystajacych
z ich ustug. Zwykle wystepujacy stan zaloby, przygnebienia zmniejsza percepcje i nie pozwala skoncentrowac sie na
szczegoOlach wizualnych, detalach rézniacych znaki, warstwa fonetyczna staje sie dominujaca.

20.5. Stopien podobienstwa kolidujacych znakéw. Z brzmienia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. in fine wynika, ze stopien
podobienstwa znakdéw, decydujacy o ryzyku ich skojarzenia, jest jedynie jednym z elementéw uwzglednianych przy
ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad co do handlowego pochodzenia towaréw. Samo ryzyko skojarzenia
miedzy oznaczeniami nie jest przy tym wystarczajaca podstawg do stwierdzenia, ze dochodzi do ryzyka konfuzji (zob.
wyrok ETS z11.11.1997 ., C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 26). Przy ocenie
ryzyka skojarzenia znaku zarejestrowanego przez powoda i znaku uzywanego przez powodéw nalezy uwzglednié
nastepujace okolicznosci.

20.5.1. Istotna dla oceny podobiefistwa znakéw jest ogélna dyrektywa, generalne zalozenie, ze ocena powinna
odbywac sie na plaszczyznie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, nalezy jednak wskazaé¢ elementy dominujace
i odrdzniajace przez pryzmat odbioru przecietnego odbiorcy dostatecznie dobrze poinformowanego, uwaznego i
rozsadnego (np. wyrok ETS z 11.11.1997 r., C-251/95, Sabel). Decyduje wiec ogoélne wrazenie, jakie porownywane
znaki wywieraja w calo$ci na nabywcy, a bez znaczenia pozostaja nieistotne roéznice zachodzace w ktorejkolwiek
z analizowanych warstw. Miarodajna jest ocena caloSciowa, syntetyczna, nie analityczna. Jeszcze w okresie
miedzywojennym Sad Najwyzszy przyjal, ze nalezy bra¢ pod uwage ogdlne podobienstwo, tj. wrazenie jakie wywieraja
w calo$ci na nabywecy, a nie tylko drobne i nieistotne réznice (por. orzeczenie SN z 18 maja 1937 r., C II 2570/36, PPH
1937/9, poz. 1672). Za decydujace o obecnym ujeciu zagadnienia i wyznaczajace linie orzecznicza nalezy uznaé Wyrok
Sadu (dawniej Sadu Pierwszej Instancji) z 13.07.2018 r., T-825/16, Republika Cypryjska v. Urzad Unii Europejskiej
ds. Wlasno$ci Intelektualnej, ZOTSiSPI 2018, nr 7, poz. II-482, w ktéorym stwierdzono, Zze ocena podobienstwa
dwbch znakow towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéw tworzacych dany zlozony
znak towarowy i poré6wnania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poré6wnania nalezy dokona¢ poprzez
analize rozpatrywanych znakéw towarowych postrzeganych jako calo$é¢, co nie wyklucza, ze calo$ciowe wrazenie
wywierane przez zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow moze w niektorych przypadkach
zosta¢ zdominowane przezjeden lub kilka z jego skladnikéw. Sytuacja tego rodzaju ma miejsce w rozpoznanej sprawie,
nizej zostanie wyjasnione, ze wrazenie caloSciowe przeciwstawnych znakéw jest zdominowane przez identyczng
warstwe fonetyczna.

20.5.2. Decydujace znaczenie maja elementy zbiezne, a nie r6znice. W wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z 26.02.2013 1. (I ACa 1001/12) przyjeto, ze konsument moze uznac, ze réznigce sie szata graficzna produkty sa
marka powigzana, za§ odmienne oznaczenia stanowig rodzaj strategii reklamowej. Tym samym wykorzystywane przez
pozwanego oznaczenie slowne w warstwie fonetycznej identyczne ze znakiem towarowym powoda moze powodowac
ryzyko konfuzji u konsumenta. Przy znakach slowno-graficznych za element dominujacy uznawana jest warstwa
fonetyczna; przykladowo w wyroku SA w Gdansku z 10.11.2011 r., I ACa 1062/11, przyjeto, ze wierne odtworzenie w
plaszczyznie stuchowej znaku jest jego reprodukeja i faktu tego nie zmienia odmienna warstwa graficzna obu znakow,
w wyroku SA w Poznaniu z 4.4.2012 1., I ACA 184/12 wskazano, ze ,posta¢ dzwiekowa (brzmieniowa) wydaje sie
by¢ najbardziej charakterystyczna cecha odrdzniajaca i rozpoznawalna, typowa dla slownego znaku towarowego”. W
wyroku ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV
przyjeto, ze zwykle fonetyczne podobienstwo znaku towarowego i oznaczenia uzywanych dla towaréw identycznych
lub podobnych moze stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 5 ust. 1lit. b) pierwszej
dyrektywy 89/104 w sprawie znakow towarowych. Znaczny stopieni podobienstwa towaréw lub ustug i znaczaca
sila odrézniajgca wezedniejszego znak towarowy powoduje, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wzrasta.
Z drugiej strony nalezy mie¢ na uwadze, Ze szata (strona) graficzna znaku jest elementem, kt6éry nalezy bra¢ pod
uwage przy porownywaniu oznaczen zbieznych, w trakcie oceny zadania ochrony znaku kombinowanego, tj. stowno-
graficznego (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18.10.2019 r., I AGa 60/19).

20.5.3. Elementem dominujacym przy poréwnaniu znaku slowno-graficznego zarejestrowanego przez powoda i
uzywanego przez pozwanych jest warstwa fonetyczna, poniewaz roéznice w czcionce, jej wielko$ci, uktadzie elementow



graficznych moga by¢ uznane za element strategii przedsiebiorstwa. Przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczeg6lnych detali (Wyrok TS z 12.06.2007 1., C-334/05 P, Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory przemystowe) v. Shaker Di L. Laudato & C. Sas, ZOTSiS
2007, nr 6A, poz. I-4529, pkt 35), na co trafnie zwrécit uwage Sad Okregowy. Kiedy wszystkie pozostale skladniki
znaku towarowego sa bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od skladnika dominujacego
(cytowany wyrok TS z 12.06.2007 r., C-334/05 P). Brzmienie znaku decyduje o jego zdolnoéci dystynktywnej i jest
czynnikiem konfuzyjnego charakteru obu oznaczen.

20.5.4. Bezpieczenstwo obrotu gospodarczego, wyznaczane takze stopniem konfuzji klientéw co do handlowego
pochodzenia towardw, nie istnialoby, kiedy oznaczenia towarow, ustug, przedsiebiorcow albo przedsiebiorstw
roznilyby sie jedynie rodzajem uzytej czcionki, przy niezmienionej warstwie fonetycznej, co ma miejsce w rozpoznanej
sprawie.

20.5.5. Nie mozna poréwnywac obu znakéw w bezposredniej bliskoSci, a zabieg taki przeprowadzil pelnomocnikéow
pozwanych na rozprawie, poniewaz w obrocie gospodarczym odbiorcy nie maja mozliwos$ci takiego poréwnania.

21. Dla przyjecia podobienistwa przeciwstawianych znakéw wystarcza ustalenie identycznos$ci jednej z warstw,
w rozpoznanej sprawie — warstwy fonetycznej. Znaki uzywane sa dla oznaczenia identycznych ustug. Ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad wynika z identyczno$ci $wiadczonych przez powoda i pozwanych ushug,
dystynktywnoSci wyrazania (...), mimo jego uzywania przez kilku innych przedsiebiorcéw tej branzy, okolicznoSci,
w ktorych oferowane sg ushugi pogrzebowe, w ktorych zdolnoéé¢ przywigzywania wagi do detali, koloru, czcionki,
elementow graficznych towarzyszacych jest zdecydowanie mniejsza w poréwnaniu do warunkéw $wiadczenia innych
ushug. O rozwazanym ryzyku decyduje ryzyko skojarzenia przeciwstawianych znakéw, wynikajace z identycznej
warstwy fonetycznej znakoéw, ktoéra jest dominujaca i decydujaca o wrazeniu handlowego pochodzenia ustugi i
co odpowiada og6lnemu, calo$ciowemu wrazeniu. Powodowi przysluguje wiec roszczenie o zakazanie pozwanym
bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku (...), zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. apelacja pozwanych
w tym zakresie podlegala oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

22. Zadanie powoda sformulowane jako zakazanie uzywania przez pozwanych znakow zawierajacych wyrazenie (...)
miesci sie w zadaniu zakazania uzywania znaku (...). Uzywanie znakéw zawierajacych to wyrazenie jest przeciez
uzywaniem tego wyrazenia. Powodowi nie przysluguje interes prawny w zadaniu zakazania pozwanym tych samych
czynnoéci, inaczej jedynie opisanych; powodztwo w tym zakresie podlega oddaleniu, zatem wyrok Sadu pierwszej
instancji zmianie (art. 386 § 1 k.p.c.), co z kolei stanowi o zasadno$ci apelacji w tej czesci.

23. Zadanie zakazania pozwanym uzywania nazw zawierajacych jakakolwiek cze$é wyrazenia (...) nie moze
by¢ uwzglednione bez rozwazenia, czy uzycie czeSci tego wyrazenia (przykladowo A., H., itp.) powoduje ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego; powdd w rzeczywistoSci domaga sie
antycypowania ustalen i rozstrzygniecia w tym procesie kwestii, ktéra powinna by¢ rozstrzygnieta w innym, kolejnym
procesie. Sad nie moze rozstrzygnac¢ o ryzyku skojarzenia znakéw, kiedy jeden z poré6wnywanych nie istnieje, a
jest okreslony opisowo, jako zawierajacy cze$¢ znaku, na ktéry udzielono prawa ochronnego. Prawo materialne nie
przewiduje roszczenia sformulowanego przez powoda, lecz roszczenie o zakazanie uzywania znaku podobnego, przy
czym podobienstwo powinno by¢ skonkretyzowane orzeczeniem sadu, a nie wskazane przez sad blankietowo. Innymi
slowy, kwestia podobienstwa znakéw moze byé rozstrzygnieta tylko przez poréwnanie zarejestrowanego i uzywanego,
a nie tego, ktdry potencjalnie w przyszlo$ci moze by¢ uzyty i potencjalnie charakteryzowac sie podobiefistwem. Z
tych samych przyczyn nie jest mozliwe uwzglednienie zadania o zakazanie pozwanym uzywania ,nazw podobnych,
kojarzacych sie z nazwa (...), lub mogacych wywola¢ skojarzenia z nazwg (...) u odbiorcow”. Orzeczenie sadu, przez
uzycie okreélenia nieostrego, blankietowego utracitoby walor stanowczo$ci i nie realizowaloby podstawowego celu
procesu cywilnego, wyrazajacego sie w urzeczowieniu roszczen materialnoprawnych. Wyrok uwzglednialby zdarzenia
przyszle, ewentualne podobienistwo znakéw, ktore moze pojawic sie po zamknieciu rozprawy. Zdarzenie przyszle nie
moga by¢ objete tym procesem, poniewaz pozostawaloby to w oczywistej sprzecznoéci z koniecznosScia uwzglednienia
stanu rzeczy, wiec faktow, istniejacych w chwili zamkniecia rozprawy (art. 316 k.p.c.). Powddztwo w tym zakresie jest



bezzasadne, a wyrok Sadu pierwszej instancji podlegal zmianie (art. 386 § 1 k.p.c.), co z kolei stanowi o zasadnoSci
apelacji w tej czeSci.

24. Powodowi nie przystuguje roszczenie o usuniecie skutkdw naruszenia praw ochronnych na znak towarowy; ustawa
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.
nr 99, poz. 662), ktora weszla w zycie 20 czerwca 2007 r., dokonano miedzy innymi zmiany art. 296 ust. 1 ustawy
eliminujac wskazane roszczenie z katalogu $rodkéw prawnych. Roszczenie o nakazanie pozwanym usuniecia znaku
towarowego (...) z przedmiotéw shizacych do prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, w tym z przestrzeni internetu
ireklam nie ma wiec podstawy materialnoprawnej i podlegalo oddalaniu.

Ustawa prawo wlasnoéci przemyslowej nie przewiduje roszczenia o zobowiazanie skladania o$wiadczen przez
naruszyciela, takze i to zadanie pozbawione jest oparcia w przepisach prawa. Powodztwo obejmujace wskazane dwa
zadania podlega oddaleniu, wiec wyrok Sadu pierwszej instancji zmianie (art. 386 § 1 k.p.c.).

25. Na koszty procesu powoda w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji (pierwsze postepowanie) sklada sie:

+ 2.100 zl oplata od zgloszonych przez powoda roszczen niepienieznych (300 zt od kazdego roszczenia, art. 26a ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 kosztach sadowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1125,
z czego powdd zaplacit 458 zl, k. 43);

» 1.680 zl wynagrodzenie rzecznika patentowego § 5 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie oplat za czynno$ci rzecznikow patentowych (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1431);

» 900 zI wynagrodzenie rzecznika patentowego w zakresie roszczenia majatkowego niepienieznego o nakazanie
zlozenia oé§wiadczenia, k. 38 powod wskazal warto$é przedmiotu sporu w tym zakresie na 1.800 zl, § 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie oplat za czynnoSci rzecznikéw
patentowych

« 17zl oplata od pelnomocnictwa,
Lacznie 4697 z1.

Na koszty procesu powoda w postepowaniu przed sgdem drugiej instancji (pierwsze postepowanie) oraz pierwszej
instancji (drugie postepowanie) sklada sie:

+ 2.100 z} oplata od apelacji, z czego powdd uiscit 500 zl;

+ 1.935 z} wynagrodzenie rzecznika patentowego w postepowaniu apelacyjnym (75% z 2.580 z});

+ 2580 zl wynagrodzenie rzecznika patentowego za postepowanie przed Sad pierwszej instancji (1680 z1+900 zb);
Lacznie 6618 zl, koszty postepowania przed Sadem pierwszej instancji 11.315 zk.
Na koszty procesu pozwanych w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji (pierwsze postepowanie) sklada sie:

+ 1440 zZtwynagrodzenie adwokata § 8 ust 1 pkt 20 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 22 pazdziernika
2015 r. w sprawie oplat za czynnoSci adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z p6zn. zm.);

» 900 zl wynagrodzenie adwokata w zakresie roszczenia majatkowego niepienieznego o nakazanie zlozenia
o$wiadczenia, § 2 pkt 3 cytowanego wyzej rozporzadzenia;

« 17zl oplata od pelnomocnictwa.

Lacznie 2357 zl.



Na koszty procesu pozwanego w postepowaniu przed sadem drugiej instancji (pierwsze postepowanie) oraz pierwszej
instancji (drugie postepowanie) sklada sie:

+ 1755 z} — wynagrodzenie adwokata przed sadem drugiej instancji;
+ 2340 zt - wynagrodzenie adwokata przed sadem pierwszej instancji.
Lacznie 4.005 zl, koszty postepowania przed Sadem pierwszej instancji 6.452 zl.

W razie cze$ciowego tylko uwzglednienia zadan koszty beda wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone (art.
100 k.p.c.). Nie mozna ustali¢ stosunku, w jakim powdd utrzymal sie z roszczeniami, poniewaz uwzgledniono
wylacznie wynikajace z ustawy prawo wlasnoSci przemyslowej a oddalono wynikajace z innych ustaw. W postepowaniu
przed Sadem pierwszej instancji koszty podlegaja wzajemnemu zniesieniu, bez wzgledu na réznice w ich wysokoéci
poniesionej przez strony.

W postepowaniu apelacyjnym (drugim) koszty powoda to wynagrodzenie rzecznika patentowego 1.935 zl. Koszty
pozwanych to oplata od apelacji 2.100 zl (zaplacono 500 z}) oraz 1.755 zt wynagrodzenie adwokata. Podobnie jak w
postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, nie mozna ustalié¢, w jakim zakresie powdd utrzymal sie z roszczeniami,
co uzasadnia siegniecie do reguly z art. 100 k.p.c.

Suma kosztéw sadowych niezaplaconych przez powoda to 3.242 zl, a przez pozwanych 1.600 zl.

SSO del. Robert Bury (spr.) SSA Halina Zarzeczna SSA Dariusz Rystal



