Sygn. akt VII AGa 153/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2018 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczacy:SSA Jan Szachulowicz

Sedziowie:SA Jolanta de Heij-Kapliniska (spr.)

SO del. Emilia Szczurowska

Protokolant:sekretarz sagdowy Katarzyna Mikiciuk

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powbdztwa gléwnego Grupa (...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScia spotki komandytowej z siedziba
w P.

przeciwko  (...) spoélce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba we W., (...) spoélce z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba we W., (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba we W.

o ochrone prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego
iz powodztw wzajemnych

(...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedzibg we W., (...) sp6iki z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedziba
we W, (...) spolki z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba we W.

przeciwko Grupa (...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia spotce komandytowej z siedziba w P.
o stwierdzenie niewaznoSci unijnego znaku towarowego

na skutek apelacji powoda gléwnego (pozwanego wzajemnego)

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2016 r. sygn. akt XXII GWzt 81/15

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od Grupa (...) spolka z ograniczonqg odpowiedzialnosciq spotki komandytowej z siedzibag
w P. na rzecz (...) spotki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq we W. kwote 2 520 zl
(dwa tysiqgce pieéset dwadziescia zlotych) tytulem zwrotu kosztéow zastepstwwa procesowego w
postepowaniu apelacyjnym;

3. zasqdza od Grupa (...) spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotki komandytowej z siedzibag
w P. na rzecz (...) spotki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq we W. kwote 2 520 zl
(dwa tysiqgce pieéset dwadziescia zlotych) tytulem zwrotu kosztéow zastepstwwa procesowego w
postepowaniu apelacyjnym;



4. zasqdza od Grupa(...) spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotki komandytowej z siedzibag
w P. na rzecz (...) spotki z ograniczonq odpowiedzialnosciq z siedzibq we W. kwote 2 520 zl
(dwa tysiqgce pieéset dwadziescia zlotych) tytulem zwrotu kosztéow zastepstwwa procesowego w
postepowaniu apelacyjnym.

VII AGa 153/18

UZASADNIENIE

22 grudnia 2015 r. (...) spdlka z ograniczona odpowiedzialno$cia w P. (obecnie Grupa (...) spotka z ograniczona
odpowiedzialno$cig spotka komandytowa) wniosla o:

I. zakazanie (...) spélce z ograniczona odpowiedzialnoScia we W. naruszania praw z rejestracji slownego
wspoélnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

1. zakazanie uzywania slownego znaku towarowego (...) (...) (...) w zwiazku z: usluga sprzedazy, oferowania,
importowania i eksportowania, reklamy, w tym w Internecie towaréw: armatura i ceramika sanitarna, plytki
ceramiczne, glazura i terakota, wyposazenie lazienek, wyposazenie wnetrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia
budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble; posrednictwa handlowego polegajacego na
kojarzeniu partneréw handlowych; organizowania szkolen, spotkan, konferencji, warsztatow; jak i architektow,
designeréw, doradcoéw wyposazenia wnetrz w zakresie wyboru i doboru produktéw dla wyposazenia wnetrz; ushugi
projektowania wnetrz; stylizacji, architektury; publikacjami elektronicznymi online,

w ten sposob, ze zakazuje sie uzywania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynkéw — w tym sklepow,
salon6w sprzedazy i magazynow, jak i uzywania w nazwach domeny internetowej, w tekstach stron internetowych
(...)i (...) oraz na portalach spoleczno$ciowych i YouTube oznaczen zawierajacych czlon stowny (...), w tym takich
jak: (...) oraz w postaci: ;

2, zobowiazanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwana przedsiebiorstwa, poprzez rezygnacje z
uzywania w firmie czlonu slownego (...), ewentualnie uzywanie obok niego dodatkowego odrozniajacego oznaczenia
- w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

3. zakazanie uzywania domen internetowych (...) oraz (...)

II. zakazanie (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoScia we W. naruszania praw z rejestracji slownego
wspoélnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

1. zakazanie uzywania stownego znaku towarowego (...) (...) w zwigzku z: usluga zarzadzania nieruchomos$ciami,
sklepami, wynajmowania obiektoéw, zwlaszcza wynajmu hal ekspozycyjnych, sprzedazy, magazynéw dla towaréw
takich jak: armatura i ceramika sanitarna, plytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposazenie lazienek, wyposazenie
wnetrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble oraz
doradztwa w zakresie organizowania i zarzadzania dzialalnoScia gospodarcza,

w ten sposéb, ze zakazuje sie uzywania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynkéw — w tym sklepow,
salondw sprzedazy i magazynow, jak i uzywania w nazwie domeny internetowej, w tekstach stron internetowych (...)
i (...) oznaczen zawierajacych czlon stowny C., w tym takich jak: (...) oraz w postaci: ;

2, zobowiazanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwana przedsiebiorstwa, poprzez rezygnacje z
uzywania w firmie czlonu stlownego (...) w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

3. zakazanie uzywania domen internetowych (...) oraz (...) w tym réwniez poprzez odwolywanie sie do tych stron i
przekierowywanie na ww. strony internetowe;



III. zasadzenie od pozwanych kosztow procesu.

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig we (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia we W. zazadaly
oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. Wystapily z pozwami wzajemnymi domagajac sie uniewaznienia
znaku towarowego (...) (C. (...)) w odniesieniu do wszystkich ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony. Wskazaly, ze
dokonujac zgloszenia powdd dzialal w zlej wierze, dazac do zapewnienia sobie wylacznosci i pozbawienia pozwanych
mozliwo$ci dalszego uzywania ich oznaczen. Spdlka (...) zarzucila takze naruszenie przyslugujacego jej wezeéniej
prawa do firmy.

W sprawie oznaczonej sygn. akt XXII GWzt 86/15 spolka (...) spdlka z ograniczong odpowiedzialno$cia w P. (obecnie
Grupa (...) spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia spotka komandytowa) wniosla o:

I. zakazanie (...) spélce z ograniczona odpowiedzialno$cia we W. naruszenia praw z rejestracji slownego
wspolnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

1. zakazanie uzywania slownego znaku towarowego (...) (...) w zwiazku z: usluga sprzedazy towar6w: armatura
i ceramika sanitarna, plytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposazenie lazienek, wyposazenie wnetrz biurowych
i mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe i metalowe wyroby budowlane, meble; posrednictwa handlowego
polegajacego na kojarzeniu partneréw handlowych, ustugi doradztwa handlowego na rzecz osob trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktow, ustugi budowlane, architektow, designeréw, doradcow wyposazenia wnetrz w zakresie
wyboru i doboru produktéw dla wyposazenia wnetrz; ustugi projektowania wnetrz; stylizacji, architektury, ushugi
projektowania basendw, obiektéw publicznych, oraz wnetrz, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposazenia i
architektury wnetrz; organizowania szkolen, spotkan, konferencji, warsztatéw

w ten sposob, ze zakazuje sie uzywania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynkéw — w tym sklepow,
salon6w sprzedazy i magazyndw, jak i uzywania w nazwie domeny internetowej, w tekstach stron internetowych (...)
oznaczen zawierajacych czlon stowny C., w tym takich jak: (...), (...) oraz w postaci: ;

2, zobowiazanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez nia przedsiebiorstwa, poprzez rezygnacje z uzywania
w firmie czlonu stownego (...) w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

3. zakazanie uzywania domen internetowych (...) oraz (...)
I1I. zasadzenie kosztow procesu.

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoScia we W. zazadalta oddalenia powddztwa i zwrotu kosztow postepowania. W
pozwie wzajemnym wniosla o stwierdzenie niewaznos$ci znaku towarowego (...) (C. (...)) w odniesieniu do wszystkich
ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony.

Na podstawie art. 219 k.p.c. postanowieniem wydanym 27 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 86/15 Sad
polaczyl sprawe do wspolnego rozpoznania i rozstrzygniecia ze sprawa sygn. akt XXII GWzt 81/15.

(...) spbtka z ograniczona odpowiedzialno$cia w P. wniosta o oddalenie powddztw wzajemnych, twierdzac ze nie
istnieja podstawy uniewaznienia jej znaku towarowego. Zarzucila, ze pow6dki wzajemne nie wykazaly naruszenia ich
praw ani nie udowodnily zlej wiary uprawnione;j.

O wniesieniu pozwéw wzajemnych Sad zawiadomil Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (obecnie Urzad Unii
Europejskiej ds. Wlasno$ci Intelektualne;j).

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2016 r. Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspolnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych w sprawach polaczonych z powddztw gléwnych GRUPA (...) spdlka z
ograniczona odpowiedzialnoscia sp6tki komandytowej w P. przeciwko (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialno$cia
we W., (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia we W. oraz (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia we



W. o ochrone prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego i z pow6dztw wzajemnych (...) sp6lki z ograniczona
odpowiedzialnoScia we W., (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia we W. oraz (...) spolki z ograniczong
odpowiedzialnoécia we W. przeciwko GRUPA (...) sp6lka z ograniczong odpowiedzialnoScia spolce komandytowe;j
w P. o stwierdzenie niewazno$ci unijnego znaku towarowego oddalil pow6dztwo gléwne i zasadzil od GRUPA (...)
spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia spétki komandytowej w P. kwoty po 857 (osiemset pie¢dziesiat siedem)
zlotych tytulem zwrotu kosztoéw zastepstwa procesowego, na rzecz (...) spolki z ograniczong odpowiedzialno$cia
we W., (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoScia we (...) spdlki z ograniczona odpowiedzialno$cig we W..
Ponadto orzekajac o powddztwach wzajemnych stwierdzil niewazno$¢ stownego unijnego znaku towarowego (...)
zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasnoéci Intelektualnej pod nr (...) na rzecz (...) spotki
z ograniczona odpowiedzialno$cia w P. (obecnie GRUPA (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia spotka
komandytowa w P.) i zasadzil od GRUPA (...) spdlka z ograniczong odpowiedzialno$cia spotki komandytowej w
P. kwoty po 4.497,29 (cztery tysigce czterysta dziewietdziesigt siedem 29/100) zlotych tytulem zwrotu kosztow
postepowania na rzecz (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoécia we W., na rzecz (...) spdlki z ograniczong
odpowiedzialnoSciag we W. i na rzecz (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnos$cia we W..

Powyzszy wyrok zostal wydany na podstawie nastepujagcych ustalen faktycznych i rozwazan
prawnych:

Zalozona przez J. K. w marcu 1995 r. (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia w P. (obecnie Grupa (...) spolka z
ograniczong odpowiedzialno$cig spotka komandytowa) prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkcji
wyrobow ogniotrwatych, pozostalych technicznych wyrobéw ceramicznych, ceramicznych wyrobéw sanitarnych, kafli
i plytek. Powdd glowny aktywnie dziala na (...) rynku wyposazenia lazienek i kompleksowego wykonczenia wnetrz.
Posiada swoje salony firmowe takze w najwiekszych miastach P.. W ostatnich latach zdobyl liczne wyr6znienia za
aktywna dzialalno$¢ na rynku armatury lazienkowe;j.

Spolka zarzadzana m.in. przez J. K., L. F. i M. K. (1) pelnila z poczatku funkcje oddzialu prowadzonej przez J. K.
dzialalnoSci gospodarczej, by staé sie p6zniej samodzielnym podmiotem rynkowym.

Spolka jest wlaScicielem slownego unijnego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wlasnoéci Intelektualnej ( (...)) pod nr. (...) z pierwszenstwem od dnia zgloszenia - 3 sierpnia 2011 r. dla ustug w
klasach klasyfikacji nicejskiej:

35. ushugi sprzedazy detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysytkowej, oraz poprzez oferte bezposérednia
nastepujacych towaréw: armatura i ceramika sanitarna, plytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposazenie
lazienek, wyposazenie wnetrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby
budowlane, meble; zarzadzanie przedsiebiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami ustlugowym,
sklepami - detalicznymi, hurtowymi, internetowymi; uslugi w zakresie posrednictwa handlowego polegajace na
kojarzeniu partneréw handlowych; uslugi agencji importowo-eksportowych; ustlugi w zakresie dekoracji wystaw i
witryn sklepowych; pokazy towar6w, handlowe wystawy oraz targi; ustugi doradztwa handlowego i reklamowego na
rzecz osOb trzecich w zakresie wyboru i doboru produktow; ustugi doradcze w zakresie franchisingu, zarzadzanie
przedsiebiorstwami franchisingowymi; doradztwo w zakresie organizowania i zarzadzania dzialalnoScia gospodarcza;
ushugi w zakresie design-managementu; opracowywanie systemow ocen pracowniczych.

41. organizowanie i prowadzenie warsztatéw, treningdéw, seminariéw, sympozjow, zjazdow, podrézy studyjnych,
kongresow, konferencji; organizowanie i prowadzenie kurséw, szkolen edukacyjnych i rozrywkowych; ushugi
tlumaczeniowe; ksztalcenie ustawiczne; uslugi w zakresie edukacji i nauczania; opracowywanie planéow
szkoleniowych; publikowanie ksigzek i materialow dydaktycznych; nagrywanie materialow dydaktycznych;
organizowanie wystaw, imprez oraz pokazéw zwigzanych z kulturg lub edukacja; publikowanie tekstow innych
niz reklamowe, publikacje elektroniczne on-line; doradztwo w zakresie edukacji lub ksztalcenia; organizowanie
i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych; organizowanie konkursow, gier losowych i
loterii; ustugi administrowania, zarzadzania i wynajmowania obiektoéw sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych;



produkcja i reprodukcja filméw i nagran dzwiekowych oraz video, ich rozpowszechnianie; ustugi fotograficzne;
montaz programoéw radiowych i telewizyjnych.

42. ushugi architektow, designeréow, doradcOw wyposazenia wnetrz w zakresie wyboru i doboru produktéw dla
wyposazenia wnetrz; wzornictwo przemystowe, stylizacja, architektura; ushugi projektowania basenéw, obiektoéw
publicznych oraz wnetrz: mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, lazienek; ekspertyzy w zakresie budownictwa,
wyposazenia i architektury wnetrz.

21 wrze$nia 2008 r. powod gléwny dokonal zgloszenia w Urzedzie Patentowym RP slowno-graficznego znaku
towarowego (Z. (...)) dla ustug w klasach 35. i 42. klasyfikacji nicejskie;j.

Sad Okregowy ustalil, Ze strony postepowania maja wspoélne korzenie siegajace lat 9o-tych XX wieku. Spotki byly
zakladane i zarzadzane przez J. K., ktory juz 30 grudnia 1989 r. zarejestrowat prowadzenie indywidualnej dziatalnosci
gospodarczej pod firma (...). P.H. (...), m.in. w zakresie produkcji materialtobw budowlanych, handlu materialami
budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi. Postugiwal sie przy tym stlownym i graficznym oznaczeniem (...).

31 marca 1993 r. J. K. dokonal w Urzedzie Patentowym RP zgloszenia slownego znaku towarowego (...) (R. (...))
dla towardéw i ustug w klasach 1, 2, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 39 Kklasyfikacji nicejskiej, tj. kleje, produkty malarskie,
metalowe materialy budowlane, narzedzia do ukladania plytek ceramicznych, instalacje sanitarne, armatura, aparaty
o$wietleniowe, grzewcze, urzadzanie, wykladziny lazienkowe klimatyzacyjne, wykladziny lazienkowe, materialy
uszczelniania i izolowania, materialy budowlane: plytki i ksztaltki ceramiczne, elewacyjne, podlogowe, §cienne,
basenowe, glazura i terakota, tynki mineralne; meble, meble lazienkowe; naczynia, wyroby ze szkla, porcelany,
fajansu, przybory toaletowe; ustugi budowlane; ustugi transportowe i magazynowania. Nastepnie, 8 pazdziernika
1993 r. zglosil slowno-graficzny znak towarowy (R. (...)), dla towaréw i ustug w klasach 1, 2, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21,
27, 37, 42 klasyfikacji nicejskiej.

W latach 1995-1996 r. zalozone zostaly spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia: C. W., C. P. i C. O., prowadzace
w sposob bezkonfliktowy dzialalnoé¢ gospodarza na okres$lonej czesci terytorium Polski. W kazdym przypadku to J.
K. podejmowatl decyzje o uzyciu w firmie oznaczenia "C.”. Zawieral takze umowy licencyjne, na podstawie ktérych
spolki byly upowaznione do uzywania jego znakéw towarowych. Od momentu powstania spolek dzialalnoéé J. K.
koncentrowala sie na ustugach doradczych i konsultingowych.

Sad Okregowy wskazal, ze w listopadzie 2000 r. doszlo do zawarcia porozumienia (...) spolek (...), C. P. i C. O.
w przedmiocie udzielenia im przez J. K. nieodplatnej, niewylacznej licencji na postugiwanie sie zastrzezonym na
jego rzecz stowno-graficznym znakiem towarowym (...) przez okres funkcjonowania grupy spoélek (...). W tresci
§ 8 tego porozumienia zastrzezono, ze prawo do nieodplatnego korzystania ze znaku bedzie przystugiwac spétkom
tylko wowczas, gdy wspolnikami bedg: strony umowy wspolnie, J. K., wspdlnie dzieci stron lub M. K. (1) wraz z ich
wspolnymi dzieé¢mi.

Dalej Sad ustalil, ze 19 grudnia 2000 r. J. K. i M. K. (1) dokonali podzialu majatku dorobkowego w ten sposo6b, ze
jedynym udzialowcem spoélek (...) zostal J. K., za§ M. K. (1) przejela wiekszoé¢ udzialow w spoélce (...).

7 listopada 2002 r. J. K. zawarl ze spoélka (...) umowe licencyjna upowazniajaca powoda gléwnego do uzywania
slowno-graficznego znaku towarowego (...). Umowa ta zostala wypowiedziana pismem datowanym 10 sierpnia 2007
r. przez licencjodawce, ktory uznal, ze spotka utracila prawo uzywania stlownego znaku (...) i wystapil przeciwko
niej na droge sadowa. Wyrokiem wydanym 19 listopada 2009 r. w sprawie sygn. akt IX GC 426/09 Sad Okregowy w
P. zakazal spdlce (...) naruszenia prawa ochronnego na stowny znak towarowy (...) nr R. (...), to jest postugiwania
sie oznaczeniem (...) w prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej. Apelacja pozwanej zostala oddalona przez Sad
Apelacyjny w P. w dniu 11 marca 2010 r. w sprawie sygn. akt I ACa 108/10.

Sad Okregowy podkreélil, ze dla zabezpieczenia swych intereséw gospodarczych i zapewnienia ochrony przed
kolejnymi dzialaniami J. K. spolka (...) wystgpila o wygaszenie jego prawa ochronnego na stowny znak towarowy (...).



(...). Decyzja uwzgledniajaca wniosek zostata wydana 7 kwietnia 2011 r. (Sp.142/09). Urzad Patentowy RP stwierdzil w
niej wygasniecie prawa z dniem 4 pazdziernika 2006 r. Skarga zlozona przez J. K. zostala oddalona przez Wojewddzki
Sad Administracyjny w W. wyrokiem z 4 pazdziernika 2012 r. (VI SA/Wa 1372/12), a 8 maja 2014 r. Naczelny Sad
Administracyjny oddalil skarge kasacyjna uprawnionego (II GSK 375/13).

Wedtug ustalen Sadu Okregowego, zalozona w listopadzie 1996 r. przez (...) spbtka z ograniczong odpowiedzialno$cia
z siedziba we W. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkcji ceramiki szlachetnej, materialow
i wyrobow ogniotrwalych, plytek ceramicznych oraz ceramiki budowlanej. Salony pozwanej gtownej znajduja sie
m.in. w O., L., K.. Spéltka prowadzi takze sprzedaz poprzez sklep internetowy na stronie (...) pl. (...) jako§é¢ ustug
Swiadczonych przez te spolke zostala potwierdzona licznymi nagrodami zdobywanymi na przestrzeni lat. Spoéika (...)
jest od 21 stycznia 2011 r. abonentem nazwy domeny internetowej (...) Od swego powstania nieprzerwanie uzywa
oznaczenia (...) w firmie (do pazdziernika 2007 r. jako C. W.). Na podstawie umowy zawartej 20 pazdziernika 2007
r. z J. K. uprawniona byla do bezplatnego uzywania znaku (...). (...).

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia z siedziba we W. powstala w sierpniu 2012 r. poprzez wydzielenie czeéci
majatku spolki (...). Prowadzi dzialalno$¢ gospodarczg w zakresie zarzadzania i wynajmu nieruchomosci.

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cig z siedzibg we W. prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza w zakresie
kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Od swego powstania w lipcu 2007 r. nieprzerwanie uzywa
oznaczenia (...) w firmie, w nazwach domen internetowych (...), na stronach internetowych, takze w slowach
kluczowych stron internetowych, gdzie oferuje i reklamuje swe uslugi. Spolka cieszy sie dobra opinia na rynku
budowlanym. Na podstawie umowy zawartej 20 pazdziernika 2007 r. zJ. K. uprawniona bylta do bezplatnego uzywania
znaku towarowego (...). (...).

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. Sad Okregowy ustalil na
podstawie zaoferowanych przez strony dowodéw. W przewazajacej czeSci wynikaja one z dokumentéw urzedowych i
prywatnych, niekwestionowanych wzajemnie przez strony (czesto zgodnie powolywanych) i niebudzacych watpliwoéci
Sadu co do ich autentyczno$ci. Wynikaja z nich prawo wylaczne spo6tki Grupa (...) spolka z ograniczong
odpowiedzialnoécia spotka komandytowa do unijnego znaku towarowego oraz okolicznos$ci jego nabycia. Odpisy z
KRS, zeznania §wiadkow i stron oraz wydruki ze stron internetowych dowodza w sposéb niewatpliwy nieprzerwanego
uzywania przez strony oznaczenia (...) w firmie i nazwie prowadzonego przedsiebiorstwa od momentu zalozenia
kazdej ze spolek, a takze ich personalnych i kapitalowych powigzan z J. K., ktory jako pierwszy na rynku polskim uzyt
w firmie oznaczenia (...).

Woezesniejsze niz data nabycia wylaczno$ci uzywania znaku unijnego (...) prawa do firmy przynalezne spotkom (...)
(z ktorej wydzielita sie (...)) 1 (...) wynikaja w sposob niewatpliwy z odpiséw z rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego. Zastrzezenia pozwanej wzajemnej Sad Okregowy uznal za nieuzasadnione, skoro sama odwoluje
sie do faktu uzywania spornego oznaczenia, opierajac na nim dochodzone pozwami gtownymi roszczenia.

Zdaniem Sadu Okregowego zeznania §wiadkow oraz J. K. i T. D. uzupehiaja stan faktyczny o relacje stron i oséb
powiazanych z nimi gospodarczo, prowadzac do stwierdzenia zgodnego istnienia na rynku i wzajemnego tolerowania
uzywania oznaczenia (...) przez osoby powigzane z J. i M. K. (1) od 1995 r. az do konfliktu zaistnialego w 2007
r. w efekcie wypowiedzenia przez J. K. umowy licencyjnej, a nastepnie wystapienia na droge sadowa z zadaniem
zaniechania uzywania znaku (...).

Sad Okregowy zaznaczyl, ze kwestig sporna byla zla wiara pozwanego wzajemnego w dacie zgloszenia znaku unijnego
(...), ktéra miala stanowi¢ jedna z podstaw uniewaznienia. Dokonana przez Sad ocena zostala oparta na niewatpliwym
stwierdzeniu wiedzy uprawnionej o istnieniu i prowadzeniu przez innych przedsiebiorcow od wielu lat dziatalno$ci
gospodarczej pod firma (...) (lub z elementem C.) oraz na zeznaniach T. D., z ktérych wynikalo, ze sp6lka (...) chciala
w ten sposob przeciwstawié sie zadaniom J. K. i podmiotéw powigzanych z nim gospodarczo zaniechania uzywania
znaku (...) przez powddke gléwng. T. D. przyznal, Ze o zamiarze zgloszenia znaku towarowego (...) i wynikajacej z



tego wylacznoSci uzywania nie powiadomila ona zadnego z przedsiebiorcow uzywajacych przed 2011 r. oznaczenia
(...) w obrocie gospodarczym.

Sad Okregowy ocenil jako wiarygodne zeznania §wiadkéw T. D. i J. K., ktorzy w sposob spojny i korespondujacy z
pozostalym materialem dowodowym przedstawili okolicznoSci istotne dla rozstrzygniecia sprawy. Sad mial przy tym
na uwadze fakt, ze osoby sluchane w charakterze stron, staraly sie przedstawi¢ wlasna korzystna z ich punktu widzenia
wersje poszczeg6lnych zdarzen skladajacych sie na ustalony stan sprawy. Wskazane dowody tworza logiczna calosé
i pozwalajg na ustalenie stanu faktycznego w stopniu wystarczajacym dla wyrokowania, przy wysnuwaniu wnioskéw
zgodnych z zasadami logicznego rozumowania i opartych na do§wiadczeniu Zyciowym.

Czyniac ustalenia faktyczne Sad Okregowy pomingl twierdzenia i dowody zaoferowane przez spolke (...), a dotyczace
jej wezeéniejszego prawa do firmy (prawo to nie stanowilo podstawy dochodzonych roszczen ani nie wigze sie z nim
pierwszenstwo uzywania znaku towarowego) oraz zastug M. K. (1) dla wynikdéw gospodarczych spotek (...), uznajac
Ze nie jest to spor o to, kto mial wiekszy wklad w powstanie i sukces rynkowy stron.

W pierwszej kolejnosci Sad Okregowy ocenil niewazno$é¢ unijnego znaku towarowego powolujac sie na przepis art.
99 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(zmienionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 2 16/12/2015 1.), z ktérego wynika
dla sadéw wlasciwych w sprawach unijnych znakéw towarowych obowiazek uznania znaku za wazny, o ile niewazno$¢
nie zostanie skutecznie zaprzeczona:

» w postepowaniu wywolanym pozwem wzajemnym,

» w postepowaniu przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci Intelektualnej z wniosku o stwierdzenie
wygas$niecia lub uniewaznienie (domniemanie wazno$ci).

Podstawe uniewaznienia stanowi¢ moze m.in.:
1. zla wiara zglaszajacego w momencie dokonywania zgloszenia znaku (art. 52 ust. 1b),

2. przypadek, gdy uzywanie znaku moze by¢ zabronione z uwagi na inne, wcze$niej nabyte prawo chronione
przepisami ustawodawstwa unijnego lub krajowego, w szczeg6lnoéci:

a. prawo do nazwy (nazwiska);

b. prawo do wizerunku;

c. prawo autorskie;

d. prawo wlasnos$ci przemyslowej (art. 53 ust. 2).

Unijny znak towarowy nie moze jednak zosta¢ uniewazniony, gdy wlasciciel takiego prawa okreslonego wyraZznie
zezwolil na rejestracje przed wystapieniem o uniewaznienie (ust. 3).

W kazdym przypadku, zgodnie z art. 52 ust. 3 (i w zw. z art. 53 ust. 5 ), gdy podstawa uniewaznienia istnieje jedynie
w odniesieniu do niektorych towaréw lub ustug, dla ktorych unijny znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie
niewazno$¢ jedynie w odniesieniu do tych towaréow lub ustug.

Sad Okregowy uznal za sluszne zarzuty stawiane przez powoddéw wzajemnych naruszenia nabytych przed data
zgloszenia 3 sierpnia 2011 r. stownego unijnego znaku towarowego (...) (nr. (...)) praw do firmy spoélek (...). Z wpisow
do rejestru przedsiebiorcow KRS wynika, ze pierwsza z nich zostala zalozona w 1996 r., druga za§ w 2007 r., co wiecej
(potwierdza to zgromadzony w sprawie material dowodowy) prawa te wykonywaly i wykonuja do chwili obecne;j.



Sad Okregowy wskazal, ze firma, jako nazwa handlowa jest przedmiotem ochrony prawa wlasnosSci przemystowej,
zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji zwiazkowej paryskiej z 20 marca 1883 r. o ochronie wlasnoSci przemyslowej (Akt
sztokholmski z 14/07/1967 r.). Jej art. 8 stanowi, ze nazwa handlowa bedzie chroniona we wszystkich Panstwach
bedacych czlonkami Zwiazku bez obowiazku zgloszenia lub rejestracji niezaleznie od tego, czy stanowi ona, czy nie
stanowi czeéci znaku towarowego.

W mys$l art. 43> k.c. firma stanowi oznaczenie, pod ktérym dziala przedsiebiorca. Zgodnie z art. 43° k.c., firma osoby

prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43° k.c. i art. 43° k.c. wynika, Ze firma powinna stanowié¢ oznaczenie
pozwalajace na odréznienie od siebie poszczegdlnych przedsiebiorcéw uczestniczacych w obrocie gospodarczym. Z
powodu swojej roli odrbzniajacej, zwlaszcza w odniesieniu do przedsiebiorcow cieszacych sie uznaniem na rynku i
czynigcych wymierne naklady na reklame swojej marki, firma moze by¢ no$nikiem znacznej wartoSci majatkowej
(chociaz jest niezbywalna). Moze ona pozwala¢ konsumentom na identyfikacje produktéw lub uslug danego podmiotu
i wywolywac u nich skojarzenia z czyjas renoma albo jako$cig produktéw lub ushug.

Przepis art. 43'° k.c. stanowi, ze przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostalo zagrozone cudzym dzialaniem, moze
zadaé zaniechania tego dzialania, chyba Ze nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia moze on takze
zadaé usuniecia jego skutkow, ztozenia o§wiadczenia lub o$wiadczen w odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na
zasadach ogolnych szkody majatkowej lub wydania korzySci uzyskanej przez osobe, ktéra dopuscila sie naruszenia.
Ochrona opiera sie na zasadzie domniemania bezprawnosci, rozumianej jako niezgodnoé¢ zachowania z szeroko
rozumianym porzadkiem prawnym. Naruszeniem jest kazde, nie oparte na wlasnym prawie, uzycie cudzej firmy w jej
pelnym brzmieniu badz jej charakterystycznej czeci, bez wzgledu na wine lub §wiadomos$¢ naruszenia.

Naruszenie prawa do firmy moze przybrac rozne formy, charakteryzujac sie z zasady intencja skorzystania z renomy
uprawnionego, ,wdarcia sie” w jego klientele (P. Ksiezak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), ,Kodeks cywilny. Komentarz.

Cze$é ogdlna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43'° k.c.), np. poprzez wywolanie u niej mylnego wyobrazenia o
istnieniu powigzania pomiedzy podmiotem uprawnionym, a podmiotem, ktéry narusza cudze prawa. Roszczenie o
zaniechania dzialan zagrazajacych prawu do firmy ma prewencyjny charakter, ma zapobiec dokonywaniu naruszen, o
ktérych mowa wyzej. Dla mozliwos$ci jego podniesienia, ustawa wymaga spelnienia kumulatywnie dwoch przestanek:

1. zaistnienie dzialania jednego przedsiebiorcy zagrazajace firmie uprawnionego,
2. bezprawno$¢ ww. dzialania.

Co do pierwszej przestanki, Sad Okregowy podzielil zapatrywanie Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu wyrazone w
wyroku z 26 lipca 2012 r. (I ACa 486/12), ze zagrozenie prawa do firmy ma miejsce, gdy z okoliczno$ci sprawy
wynika, iz firma przedsiebiorcy zostala uzyta w taki sposob, ktory wiaze sie z ryzykiem pomylki co do tozsamosci
przedsiebiorcow. Pojecie to nalezy interpretowaé szeroko — wlaczajac w to ich wzajemna relacje — wystepowania
(albo nie) miedzy nimi powiazan prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrozone, gdy nieuprawnione
korzystanie z niej przez innego przedsiebiorce prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zyskéow z nakladow
inwestycyjnych uprawnionego na reklame albo naraza na szwank renome uprawnionego. Z zagrozeniem, o ktorym

mowa w art. 43'°k.c., musi wigzaé sie realne ryzyko naruszenia prawa do firmy (por. M. Modrzejewska w: J. Okolski,
M. Modrzejewska (red.), ,Prawo handlowe”, Warszawa 2012).

Przestance bezprawnos$ci dzialania nalezy przypisa¢ znaczenie niemoznoS$ci przeciwstawienia cudzemu prawu do
firmy wlasnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikajacego np. z umowy
licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz, ,,Prawo do firmy i jego ochrona”, Pahstwo i Prawo 1993.1.25,
str. 27). Zakres opisanej wyzej ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie, ani przedmiotowo przez zakres
dzialania przedsiebiorcoéw (tak wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 4/11/2006 r., I ACa 560/04, OSA 2006).

Swiadomoéé lub wina podmiotu naruszajacego sa w $wietle art. 43'° k.c. irrelewantne. Powoda obcigza dowéd,
ze przyshuguje mu prawo do firmy i ze jego firma jest realnie zagrozona naruszeniem. Poniewaz bezprawnos$é



domniemywa sie, to pozwanego obciaza dowdd braku bezprawnosci, a nie powoda dowod jej wystapienia (za M.
Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska, op. cit).

Zdaniem Sadu Okregowego nie ma watpliwoSci, ze zgloszenie stownego unijnego znaku towarowego (...) kolidowalo
z prawami powodow wzajemnych — spotek (...). Dowodza tego choéby zadania pozwow, w ktérych Grupa (...) domaga
sie m.in. zakazania pozwanym gléwnym uzywania oznaczenia (...) w firmie i w nazwie prowadzonego przez nie
przedsiebiorstwa. Nie baczy przy tym na pierwszenstwo praw do firmy ani na wieloletnia zgodna koegzystencje stron
na tym samym rynku. Ze wzgledu na obecne brzmienie art. 12 ust. 1a rozporzadzenia, ze wzgledu na ich firme, pozwani
gtowni — jako osoby prawne — nie mogliby skutecznie sprzeciwié¢ sie Grupie C. w wylacznym uzywaniu znaku (...)
w obrocie gospodarczym.

Naruszenie przez spoOlke Grupa (...) praw do firmy spoélek (...) (z ktorej wydzielona zostala (...)) i (...) uzasadnia
stwierdzenie niewazno$ci unijnego znaku towarowego (...) na podstawie art. 53 ust. 2a rozporzadzenia.

Sad Okregowy uznal rowniez istnienie przestanki do uniewaznienia unijnego znaku towarowego (...) ze wzgledu na
zla wiare uprawnionego w momencie zgloszenia. Okoliczno$ci wskazane i udowodnione przez powodoéw wzajemnych
sq wystarczajace dla obalenia dobrej wiary, ktéra nalezalo domniemywaé, zgodnie z art. 7 k.c.

Zgodnie z zasadami sformulowanymi w stanowigcym odpowiedz na pytanie prejudycjalne wyroku wydanego przez
Europejski Trybunat Sprawiedliwo$ci 11/06/2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli , w
celu oceny istnienia zlej wiary zglaszajacego w rozumieniu art. 52 ust. 1b rozporzadzenia sad krajowy zobowiazany
jest uwzgledniaé wszelkie istotne czynniki wlasciwe w danym przypadku i istniejace w chwili dokonywania zgloszenia
dotyczacego rejestracji oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego, a w szczegolnosci:

— okoliczno$¢, ze zglaszajacy wiedzial lub powinien wiedzieé, iz osoba trzecia uzywa w co najmniej jednym panstwie
czlonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do zludzenia podobnego do
oznaczenia zgloszonego do rejestracji;

— zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe trzecia; a takze
— stopien ochrony prawnej, z ktérej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgloszone do rejestracji.

Domniemanie znajomo$ci przez zglaszajacego faktu uzywania przez osobe trzecig oznaczenia identycznego lub
podobnego dla towaru identycznego lub do zludzenia podobnego do oznaczenia, o ktorego rejestracje wniesiono,
moze wynika¢ w szczegblnosci z ogdlnej znajomosci w odnoénym sektorze gospodarczym faktu takiego uzywania,
przy czym o takiej znajomo$ci mozna wnioskowaé zwlaszcza na podstawie czasu trwania takiego uzywania. Im dluzej
trwa to uzywanie, tym bardziej jest bowiem prawdopodobne, ze zglaszajacy wiedzial o tym w momencie dokonywania
zgloszenia rejestracyjnego. Trybunal jednoczesnie stwierdzil, iz nalezy jednak uznaé, ze okoliczno$¢, iz zgtaszajacy wie
lub powinien wiedzieé, ze osoba trzecia uzywa od dawna w co najmniej jednym panstwie czlonkowskim oznaczenia
identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do ztudzenia podobnego do oznaczenia, o ktérego rejestracje
wniesiono, nie wystarczy sama w sobie do stwierdzenia zlej wiary zglaszajacego. Nalezy bowiem wzia¢ pod uwage
zamiar zglaszajacego w odpowiednim momencie, ktéry jest elementem subiektywnym, jaki powinien by¢ ustalony
poprzez odniesienie sie do obiektywnych okoliczno$ci danej sprawy.

Trybunal uznat takze, iz przy ocenie istnienia zlej wiary zglaszajacego mozna wzigé pod uwage stopien powszechne;j
znajomosci, ktora cieszy sie oznaczenie w chwili dokonywania jego zgloszenia do rejestracji jako znaku towarowego.
Taki stopien powszechnej znajomos$ci mbglby wlasnie uzasadnia¢ interes zglaszajacego polegajacy na zapewnieniu
jego oznaczeniu szerszej ochrony prawnej.

Za przyjeciem po stronie zglaszajacego zlej wiary moze rowniez przemawiac fakt istnienia przez zgloszeniem spornego
znaku bezposrednich lub posrednich stosunkéw pomiedzy stronami sporu (tak Sad Unii Europejskiej w wyroku z
1/02/2012 r. w sprawie T-291/09 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL ).



Sad Okregowy zwrocil uwage na tezy zawarte w przedstawionej 12 marca 2009 r. opinii Rzecznika Generalnego
Eleanor Sharpston, wg ktérej sad krajowy musi wzia¢ pod uwage wszystkie dostepne dowody, na podstawie ktorych
mozna ustalié, czy zglaszajacy $wiadomie dzialal w sposob niezgodny z akceptowanymi standardami uczciwego lub
etycznego zachowania. W szczeg6lnoSci:

— zamiar uniemozliwienia innym uzywania podobnych oznaczen w odniesieniu do podobnych towaréw moze by¢
niezgodny z takimi standardami, jesli zglaszajacy byl lub powinien byt byé swiadomy, ze inni uzywaja juz zgodnie z
prawem podobnych oznaczen, w szczego6lnoéci jesli uzywanie to mialo miejsce na znaczna skale i trwalo przez dtuzszy
czas, a takze przyslugiwal mu pewien zakres ochrony prawnej, oraz jesli charakter oznaczenia do pewnego stopnia
podyktowany byt ograniczeniami technicznymi lub handlowymi;

— jednakze zamiar taki nie musi by¢ niezgodny z tymi standardami, je$li samemu zglaszajacemu przystugiwal podobny
lub wiekszy zakres ochrony prawnej w odniesieniu do znaku, ktérego dotyczy zgloszenie, oraz jesli zglaszajacy uzywat
go w taki sposob, w takim zakresie i przez taki czas, ze uzywanie przez inne osoby podobnych oznaczen moze byc
uznane za czerpanie nienaleznej korzysci ze znaku zglaszajacego, oraz jesli te inne osoby nie byly ograniczone w
mozliwo$ci wyboru oznaczen, ktore nie bylyby podobne do zgloszonego znaku.

Zdaniem Sadu Okregowego ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wynika, ze pozwany wzajemny,
jako podmiot pierwotnie powigzany kapitalowo i personalnie z J. K. przez wiele lat za jego zgoda uzywal w swej
dzialalnosSci gospodarczej znaku towarowego (...) nalezacego do J. K.. Wiedzial nie tylko o jego prawach (jedno z nich
skutecznie wygasil), ale takze o prawach spdlek C. i (...). Zglaszajac znak unijny do rejestracji nie zawiadomil ich o
zamiarze ubiegania sie o wylaczno$¢ jego uzywania dla ustug w takim zakresie, ze moglo to kolidowaé z prawami i
interesami gospodarczymi powodow gléwnych (winno byé wzajemnych). I nie chodzi tu wylacznie o prawa do znakow
towarowych J. K. i jego licencjobiorcow. Fakt wygaszenia znaku R. (...) z dniem 4 pazdziernika 2006 r. nie skutkowat
zniknieciem ze sfery prawnej praw innych os6b do uzywanych przez nie nazw handlowych (firm), ani ochrony nazw
przedsiebiorstw przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Udzial w procedurze zgloszeniowej profesjonalnego pelnomocnika — rzecznika patentowego, zdaniem Sadu
Okregowego, przekonuje o SwiadomoSsci zarzadu spolki C. P., ze rejestracja oznaczenia (...), jako znaku towarowego
bedzie kolidowala z tymi prawami. Nie tylko mieli tego §wiadomo$¢, ale co wiecej dazyli do tego by wyeliminowac je
z obrotu, zapewni¢ sobie wylaczno$¢ i zabezpieczy¢ sie przed roszczeniami woéwczas konkurentéw rynkowych. Taki
zamiar zglaszajacego wynika z zeznan T. D.. Jego zaprzeczenie dzialania w zlej wierze nie moze mie¢ decydujacego
znaczenia, chodzi bowiem o obiektywng ocene zaistnialych przed 3 sierpnia 2011 r. faktow.

Nawet gdyby zgloszenie unijnego znaku (...) nie mialo wylacznie na celu odwetu za dzialania J. K. zadajacego
zakazania spoélce (...) uzywania znaku R. (...), to Swiadomos¢ istnienia wcze$niejszych praw do firmy spoétek (...)
i ubieganie sie o prawo, ktore z nimi koliduje, wylaczajac ich wykonywanie nie miesci sie w pojeciu dobrej wiary,
szczegOlnie, ze zglaszajacy i spolka (...) bezkonfliktowo prowadzily dzialalno$§é gospodarczg od 15 lat. Zdecydowanie
odbiega od uczciwych praktyk handlowych, gdzie konkurenci rynkowi respektuja prawa nabyte przez innych
uczestnikéw rynku, nie podejmuja wzgledem nich dzialan, zyskujac przewage konkurencyjna nie jakoScia swych
towar6w i ustug, lecz uniemozliwiajac uzywanie nazwy handlowej, ktéra w kontaktach z klientami i kontrahentami
postuguja sie od wielu lat (nawet 22, jak w przypadku J. K.).

Sad Okregowy na podstawie art. 52 ust. 1b i art. 53 ust. 2a rozporzadzenia orzekl o uniewaznieniu unijnego znaku
towarowego (...) zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...)bez ograniczenia wynikajacego z ust. 5 art. 53, uwzgledniajac
w caloéci powodztwa wzajemne (art. 100 rozporzadzenia).

Dla rozstrzygniecia o kosztach sagdowych Sad Okregowy zastosowat art. 98 k.p.c. i do niezbednych kosztdéw procesu
strony reprezentowanej przez adwokata zaliczyl wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okre$lone w
odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego
stawiennictwa strony (§ 3 art. 98 k.p.c.). Oplaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 28 wrze$nia 2002



r. w sprawie oplat za czynnoéci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter
sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjadnienia i rozstrzygniecia (§ 2 ust.1.). Podstawe stanowig
okres$lone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§
2 ust.2.), ktorej wysokosé zalezy od wartoSci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju (§ 4 ust.1.). W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 z} (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Oplaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcoéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za
czynnoé$ci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy
pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia (§ 2 ust.1.). Podstawe zasadzenia oplaty stanowia
stawki minimalne okreSlone w rozdzialach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej
(8§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$é zalezy od wartoéci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju (§ 4 ust.1.). W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad Okregowy uznal, ze adekwatne do nakladu
pracy pelnomocnikéw powodéw wzajemnych wykonujacych zawod adwokata i radcy prawnego bedzie wynagrodzenie
w dwukrotnej minimalnej wysoko$ci (1.680 zt + 17 zl tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa).

Sad przyznal pow6dkom wzajemnym od pozwanej wzajemnej — w rownych czeéciach - zwrot kosztoéw stawiennictwa
swiadkow w lacznej kwocie 951,88 zt.

Sad Okregowy odno$nie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego zauwazyl, Zze przepis art. 9 ust.
2 rozporzadzenia stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed data zgloszenia lub data
pierwszenstwa unijnego znaku towarowego wlasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktore
nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub uslug, oznaczenia, w przypadku
gdy oznaczenie to jest:

a. identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towarow lub ustug, ktdre sa identyczne
z tymi, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany;

b. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub
ustug, ktore sa identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktorych znak ten zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia
ze znakiem towarowym;

c. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest ono uzywane w
odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sa identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla ktérych znak ten zostal
zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii i uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
przynosi nienalezng korzy$é lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, chyba ze istnieja szczegbdlne powody zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dzialan
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych jego grozbe. Stosuje réwniez - zgodnie z przepisami swego prawa
krajowego - Srodki zapewniajace przestrzeganie zakazu (art. 102 ust.1). Odnosi sie to do przepiséw ustawy z 30 czerwca
2000 r. prawo wlasno$ci przemystowe;j.

Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporzadzenia, unijny znak towarowy od poczatku nie
powoduje skutkow okreslonych w rozporzadzeniu w zakresie, w jakim zostal uniewazniony. Uwzglednienie powodztw
wzajemnych w calo$ci przez uniewaznienie unijnego znaku towarowego (...) pozbawilo spoétke Grupa (...) ochrony
wynikajacej z art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporzadzenia.



O kosztach naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego Sad orzekl na zasadzie odpowiedzialno$ci za wynik sporu
z art. 98 k.p.c. Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad Okregowy uznal, ze adekwatne
do nakladu pracy pelnomocnikéw powodow wzajemnych wykonujgcych zawo6d adwokata i radcy prawnego bedzie
wynagrodzenie w minimalnej wysoko$ci.

Apelacje zlozyl powod gléwny/pozwany wzajemny zaskarzajac wyrok w caloSci z powodztwa gléwnego i w calosci z
powddztwa wzajemnego oraz wniosk:

I. w zakresie powddztwa gtownego o:

1. zmiane zaskarzonego wyroku poprzez uwzglednienie powodztwa glownego w calo$ci w stosunku do kazdego z
pozwanych gléwnych/ powodow wzajemnych,

2. zasadzenie od pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych na rzecz powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego
kosztow postepowania za obydwie instancje wedlug norm przepisanych, w tym kosztéw zastepstwa procesowego w
wysokos$ci podwdjnej stawki minimalnej

badz ewentualnie o:

3. uchylenie zaskarzonego wyroku w caloSci w zakresie powodztwa glownego i w caloSci w zakresie powodztwa
wzajemnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi I instancji,

4. nadto na podstawie art. 380 k.p.c. 0o rozpoznanie postanowienia Sadu I instancji z dnia 30 maja 2016 r. w
przedmiocie oddalenia wnioskéw dowodowych, zgloszonych przez powoda gtéwnego w pisémie procesowym z dnia 15
maja 2016 r.

I1. w zakresie powodztwa wzajemnego o:
1. zmiane zaskarzonego wyroku poprzez oddalenie powddztwa wzajemnego w caloSci,

2. zasadzenie od pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych na rzecz powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego
kosztoéw postepowania za obydwie instancje wedlug norm przepisanych, w tym kosztéw zastepstwa procesowego w
wysokoSci podwojnej stawki minimalnej

badz ewentualnie o:

3. uchylenie zaskarzonego wyroku w caloSci w zakresie powddztwa gléwnego i w caloSci w zakresie powodztwa
wzajemnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi I instancji,

4. nadto na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie postanowienia Sadu I instancji z dnia 30 maja 2016 r. w
przedmiocie oddalenia wnioskow dowodowych, zgloszonych przez powoda gtéwnego w piSmie procesowym z dnia 15
maja 2016 .

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucil nastepujace naruszenia przepiséw prawa procesowego oraz prawa materialnego:

(1) naruszenie przepiséw postepowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwa ocene dowoddéw i przekroczenie granic
swobodnej oceny dowoddw, ktére mialo wplyw na wynik sprawy, a polegajace na:

a) dowolnym przyjeciu, iz Spotka Grupa (...) nie posiada wcze$niejszych praw, podczas gdy zebrany material
dowodowy, w tym umowa spotki, odpis z GUS, odpis z KRS wskazuje, iz powod gléwny/pozwany wzajemny na
moment dokonania zgloszenia znaku towarowego posiadal wcze$niejsze prawo do firmy i oznaczenia (prawo trwajace
nieprzerwanie od 1995 r.) anizeli prawa do firmy pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych, co wylacza przestanke
bezprawnosci dzialania i naruszenia prawa do firmy pozwanych gtownych/ powodéw wzajemnych,



b) dowolnym przyjeciu, iz na moment dokonania zgloszenia znaku towarowego przez powoda gtéwnego/pozwanego
wzajemnego istnialo zagroZzenie naruszenia prawa do firmy pozwanych glownych/powodéw wzajemnych, podczas gdy
zeznania §wiadkéw wskazuja, iz nie bylo kolizji na terenie dzialania pozwanych gléwnych/powodow wzajemnych ze
znakiem towarowym powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego,

¢) dowolnym uznaniu zakresu dzialania pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych podczas gdy z zebranego
materiatu dowodowego wynika, iz pozwani gléwni/ powodowie wzajemni prowadzili lokalng dziatalno$é gospodarcza,
o wezszym w stosunku do powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego zakresie i przedmiocie dzialania,

d) dokonaniu oceny dowodow w sposéb niewszechstronny bowiem z pominieciem dowodow dotyczacych uzywania
przez powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego oznaczenia (...), w tym w odniesieniu do przedmiotowego,
terytorialnego i czasowego uzywania tego oznaczenia, uwzglednienie tych dowodéw mogloby doprowadzi¢ do
odmiennej w stosunku do przyjetej przez Sad I Instancji oceny pozostalego materialu dowodowego,

e) dowolnym uznaniu, iz dla rozstrzygniecia sprawy znaczenie ma i konieczne jest przeprowadzenie dowodow
dotyczacych czasu i zakresu postugiwania sie oznaczeniem (...) przez J. K., podczas gdy J. K. nie jest strong
postepowania, nie wykazano nastepstwa prawnego badz kontynuacji praw i obowigzkéw przez pozwanych gléwnych/
powoddéw wzajemnych,

f) blednym przyjeciu, iz Spotka GRUPA (...) w momencie zgloszenia miala zamiar i dazyla do eliminacji z obrotu praw
pozwanych gléwnych, podczas gdy z materialu dowodowego taki zamiar nie wynika, a nadto Spoélka (...) w ogoble nie
istniala w momencie zgloszenia znaku (...);

(2) niewyjasnienie wszystkich okolicznos$ci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy na skutek naruszenia
przepiséw postepowania, tj. art. 207 § 6 k.p.c. i art. 217 § 2 k.p.c. przez bledne pominiecie twierdzen i wniosku o
dopuszczenie dowodbéw dotyczacych uzywania oznaczenia przez Spdtke GRUPA (...) oraz jej wczeSniejszego prawa
do firmy i oznaczenia, a takze celow biznesowych i rozwoju firmy, zakresu dzialania i terytorium dzialania przed
rejestracja znaku towarowego, w tym wnioskdéw i dowodoéw z pisma procesowego powoda gléwnego/pozwanego
wzajemnego z dnia 15.05.2016 r., co mialo istotny wplyw na wynik sprawy, pomimo iz na rozprawie w dniu 19.04.2016
r. Sad zobowiazal powoda gldwnego/pozwanego wzajemnego do zloZenia pisma, a nadto uwzglednienie wskazanych
dowodow nie spowodowaloby zwloki w rozpoznaniu sprawy;

(3) naruszenie art. 227 k.p.c. w zwigzku z art. 207 § 6 k.p.c. i art. 217 § 2 k.p.c. poprzez bledne oddalenie dowodow
powolanych przez powoda gléwnego w piSmie procesowym z dnia 15.05.2016 r. i uznanie, iz nie maja one znaczenia
dla rozstrzygniecia sprawy, przy czym dowody te potwierdzaja wazne fakty dotyczace zamiaru i celow GRUPY
(...) w rejestracji znaku, ktore to wylaczaja zla wiare powoda glownego/pozwanego wzajemnego, ktére maja istotne
znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, przez co Sad I Instancji doszed! do wadliwych wnioskow, a nadto uwzglednienie
wskazanych dowodow nie spowodowaloby zwloki w rozpoznaniu spraw;

(4) blad w ustaleniach faktycznych polegajacy na wadliwym przyjeciu, ze:
- J. K. posiada prawa wylaczne, podczas gdy znaki towarowe R. (...) i R. (...) wygasly i nie istnieja w obrocie,

- znaki towarowe R. (...) i R. (...) stanowia podstawe uprawnien stron, podczas gdy znaki towarowe R. (...)iR. (...)
wygasly i nie istnieja w obrocie,

- J. K. zawieral umowy licencyjne z pozwanymi gléwnymi, podczas gdy w aktach sprawy zlozona zostala jedynie
umowa licencyjna ze Spoélka (...), poza tym umowy licencyjne dotyczyly praw wylacznych wygaszonych, a zatem
nieistniejacych w obrocie prawnym,



- J. K. prowadzi dzialalno$é¢ gospodarcza pod oznaczeniem (...) od 30 grudnia 1989 r. w zakresie sprzedazy plytek i
armatury sanitarnej, podczas gdy do akt sprawy zlozono odpis z ewidencji dzialalno$ci gospodarczej z dnia 04.07.1997
i w zakresie przedmiotu dzialalno$ci sprowadzajgcej sie do wynajmu i zarzadzania nieruchomos$ciami,

- pozwani gléwni/powodowie wzajemni posiadaja i wywodza prawa do oznaczenia (...), podczas gdy w aktach sprawy
brak dokumentow wykazujacych jakiekolwiek nastepstwo praw zwigzanych z oznaczeniem (...), a sam J. K. zeznal, ze
prawa do oznaczenia (...) nie naleza do pozwanych gléwnych/ powodéw wzajemnych a do niego,

- J. K. byt pierwszy na rynku z oznaczeniem (...), podczas gdy do akt sprawy zlozono wyciag z bazy (...) znaku nr (...),
z ktorego wynika, iz osoba trzecia niezalezna od stron sporu tj. firma Przedsiebiorstwo (...) s.c. G. M., M. G. zglosila
w dniu 17.03.1993 r. znak towarowy (...) m.in. dla ustug sprzedazy towarow, tj. w zakresie poSrednictwa handlowego
polegajace na kojarzeniu partneré6w handlowych,

- Spolka (...) Sp. z 0.0. od swego powstania nieprzerwanie uzywa oznaczenia (...), gdyz od dnia 20.10.2007 r.
uprawniona byta do bezplatnego uzywania znaku (...). (...), podczas gdy po pierwsze spotka powstala w 1996 r. a po
wtore znak ten z dniem 04.10.2006 r. uznany zostat za wygasly,

- powdd glowny/pozwany wzajemny zawarl z J. K. umowe licencji na znak (...), podczas gdy tre$¢ przedlozonej umowy
izeznania J. K. potwierdzaja, iz umowa dotyczyla wylacznie znaku stowno-graficznego R. (...),

- Sad pomingl przy rozstrzyganiu powodztwa gléwnego, iz od roku 2015 r. nastapila wyrazna zmiana uzywania
oznaczenia (...) przez pozwanych gléwnych /powoddéw wzajemnych, w poréwnaniu do pierwotnego zakresu
przedmiotowego oraz terytorialnego uzywania oznaczenia. Pierwotnie oznaczenie (...) bylo uzywane przez pozwanych
wzajemnych lokalnie, tj. stacjonarnie w okreslonych miastach P. (W., L., K., O.) a takze wylacznie w zakresie uslug
sprzedazy: plytek, armatury oraz chemii budowlanej, z zebranego materialu dowodowego wynika jednak, iz pozwani
glowni/powodowie wzajemni poszerzyli zakres dzialania i ingeruja w prawa powoda gléwnego, zglosili nowe znaki
Unii Europejskiej w grudniu 2015 r.,

- Sad pomingt przy rozstrzyganiu przy rozstrzyganiu powodztwa wzajemnego zasadniczej kwestii dotyczacej celow
biznesowych i strategii biznesowej, ekspansji terytorialnej i rozszerzania przedmiotu dzialalno$ci oznaczeniem
(...) przez powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego, ktore uzasadnialy rejestracje znaku towarowego w 2011 1. i
stanowily istotne okoliczno$ci dla rozstrzygniecia sporu;

bledne ustalenie stanu faktycznego i pominiecie istotnych okoliczno$ci w sprawie wplynelo na wadliwo$é oceny
prawnej powbddztwa wzajemnego a takze w dalszej kolejnosci powodztwa gléwnego. Blednie ustalony stan faktyczny
spowodowal bledne zastosowanie przepiséw prawa materialnego i bledna subsumpcje przepiséw Rozporzadzenia;

(5) naruszenie przepisOw postepowania, tj. art. 328 § 2 k.p.c. ktéore mialo wplyw na wynik sprawy poprzez
calkowite niewyjaénienie podstawy faktycznej i prawnej wyroku w stosunku do pozwanych gtéwnych, w szczegolno$ci
pozwanego gtownego (...), i do pozwanego gléwnego (...), co uniemozliwia dokonanie oceny toku wywodu, ktory
doprowadzil do wydania zaskarzonego wyroku;

(6) naruszenie przepisow postepowania, tj. art. 231 k.p.c. poprzez bledne zastosowanie domniemania faktycznego i
bledne przyjecie, ze udzial zawodowego pelnomocnika w procedurze zgloszeniowej rejestracji znaku towarowego jest
tozsamy ze SwiadomosScig zarzadu spolki o kolizji praw innego podmiotu z rejestracja znaku towarowego;

(7) naruszenie art. 321 § 1 k.p.c. w zwiazku z art. 187 § 1 k.p.c. przez jego niewlasciwe zastosowanie i rozstrzygniecie
przez Sad I instancji co do przedmiotu, ktory nie byt objety Zadaniem pozwanego gtéwnego/powoda wzajemnego
(...), jak réwniez nie by} objety podstawa faktyczna zZadania przedstawiong w pozwie wzajemnym przez pozwanego
gléwnego/powoda wzajemnego (...), w szczegblno$ci poprzez uznanie, ze Spolka ta wskazala jako podstawe
powodztwa wzajemnego naruszenie jej prawa do firmy, tj. art. 53 ust. lit a Rozporzadzenia;



(8) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 52 ust. 1lit b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009
r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) poprzez jego btedna wykladnie
i stwierdzenie, ze Grupa (...) dzialala w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego, podczas
gdy dzialaniom Grupy C. nie mozna przypisaé bezprawnosci oraz tym bardziej zlej wiary;

(9) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 52 ust. 1lit b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 .
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) poprzez jego bledna wykladnie i
zignorowanie zasady pierwszenstwa praw powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego w stosunku do praw pozwanych
glownych/powodow wzajemnych, a dalej stwierdzenie, ze Grupa (...) dzialala w zlej wierze w momencie dokonywania
zgloszenia znaku towarowego;

(10) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 52 ust. 1lit b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 zdnia 26.02.2009 .
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w zwigzku z art. 7 k.c. i w zwigzku
z art. 234 k.p.c. poprzez bledne uznanie, iz zostalo obalone domniemanie dobrej wiary Grupa (...), i w konsekwencji
nieuwzglednienie przez Sad I instancji domniemania prawnego z art. 7 k.c.;

(11) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 53 ust. 2 lit a Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009

r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w zwigzku z art. 43"
k.c., poprzez jego bledna wykladnie i zignorowanie zasady pierwszenstwa praw powoda gléwnego/ pozwanego
wzajemnego w stosunku do praw pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych, a dalej stwierdzenie, ze zachodzi
przestanka stwierdzenia niewaznoS$ci wspolnotowego znaku towarowego z uwagi na naruszenie prawa do firmy
pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych, podczas gdy powod gtowny/pozwany wzajemny posiadal wezeéniejsze
prawa wylaczajace bezprawno$¢ dzialan na dzien dokonywania zgloszenia;

(12) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 53 ust. 2 lit a Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009

r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w zwigzku z art. 43'° k.c.,
poprzez jego btedna wykladnie i stwierdzenie, ze zachodzi przestanka stwierdzenia niewaznos$ci wsp6lnotowego znaku
towarowego z uwagi na bezprawne dzialania GRUPY (...) i naruszenie prawa do firmy pozwanych gléwnych/powodow
wzajemnych podczas gdy powdd glowny/pozwany wzajemny nie dzialal bezprawnie, posiadal bowiem wcze$niejsze
prawa wylaczajace bezprawno$¢ dzialan na dzieh dokonywania zgloszenia;

(13) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 53 ust. 2 lit a Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009

r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w zwiazku z art. 43'° k.c.,
poprzez jego bledna wykladnie polegajaca na:

« nieprawidlowym doborze i ocenie przestanek dotyczacych naruszenia firmy, a w szczegdlnosSci na nieuwzglednieniu w
ocenie naruszenia elementéw, ktére powinny by¢ uwzglednione, w tym: prawa wcze$niejsze, zgoda, naduzycie prawa,
wieloletnie uzywanie a przyjecie, iz wylacznie data rejestracji w KRS wcze$niejsza anizeli data zgloszenia znaku jest
wystarczajace dla uznania bezprawnosci,

« nieprawidlowym przyjeciu czasu badania istnienia przestanek naruszenia firmy,

« blednym uznaniu, iz z wcze$niejszym prawem do firmy i oznaczenia powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego nie
wigze sie pierwszenstwo uzywania znaku towarowego (...);

(14) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 102 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009
r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) poprzez bledna wyktadnie
polegajaca na przyjeciu, ze pozwany gtéwny ad 1, pozwany gléwny ad 2 i pozwany gléwny ad 3 nie naruszyli praw
wylacznych powoda gléwnego;



(15) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 k.c. poprzez bledne jego niezastosowanie i przyjecie, iz pozwany glowny/
powdd wzajemny ad 1 moze powolywac sie na naruszenie zasad wspolzycia spotecznego, podczas gdy sam te zasady
narusza,

(16) naruszenie art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 321 k.p.c. i orzeczenie kosztéw postepowania ponad zadanie stron; Sad z
wlasnej inicjatywy ustalil wysoko$¢ wynagrodzenia pelnomocnika na poziomie dwukrotnoS$ci stawki minimalnej, przy
jednoczesnym wniosku pelnomocnika o przyznanie wynagrodzenia ,,w wysoko$ci wedlug norm przepisanych".

Pozwani gléwni/powodowie wzajemni wniesli o oddalenie apelacji i zasadzenie na rzecz pozwanych gléwnych/
powodow wzajemnych zwrotu kosztéw postepowania zgodnie z normami przepisanymi.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
Apelacja powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego nie zasluguje na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny przyjmuje ustalenia faktyczne Sadu pierwszej instancji za wlasne i uzupehia je w zakresie niezbednym
do rozpoznania apelacji. Jako sad drugiej instancji ma pelna swobode jurysdykcyjna ograniczong jedynie granicami
zaskarzenia i musi samodzielnie dokona¢ jurydycznej oceny dochodzonego zgdania oraz skonfrontowania jej z
zaskarzonym orzeczeniem oraz stojacymi za nim motywami (por. wyroki Sadu Najwyzszego: z dnia 24 sierpnia 2009
r., I PK 32/09, LEX nr 548916, z dnia 23 lipca 2008 r., I UK 7/08, LEX nr 500238, z dnia 9 kwietnia 2008 r. II PK
280/07, LEX nr 469169). Zgodnie z art. 382 k.p.c., sad drugiej instancji orzeka na podstawie materialu zebranego
W postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym. Rozpoznawczy charakter apelacji pelnej
znajduje umocowanie przede wszystkim w art. 378 § 1 k.p.c., wyraznie stwierdzajacym, ze sad drugiej instancji
»rozpoznaje sprawe”, a nie sam $rodek odwolawczy.

Apelujacy przyjal forme grupowania zarzutéw i ich tacznego uzasadniania tak, ze wyodrebnienie z wywodow apelacji
na czym polega konkretne naruszenie moze wypaczy¢ sens zarzutow, dlatego ponizsze uzasadnienie odpowiada
systematyce przyjetej w uzasadnieniu apelacji. Dla klarownoéci rozwazan Sadu Apelacyjnego i nawigzujgc do
historycznych firm Sad przyjmuje, ze dla Grupa (...) sp. z 0.0. sp6tka komandytowa bedzie réwnoznaczne okreslenie
z (...)sp.zo.0.,adla (...) sp. zo0.0. odpowiednio (...) sp. z o.0.

I. Zarzut naruszenia art. 53 ust. 2 lit a Rozporzadzenia oraz zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. a takze zarzut
naruszenia art. 217 § 2 k.p.c., 207 § 6 k.p.c. oraz 227 k.p.c.

Stawiajac ten zarzut powod glowny/pozwany wzajemny akcentuje, ze Sad pierwszej instancji (i) blednie ustalil stan
faktyczny w zakresie dobra osobistego, ktore podlega¢ winno ochronie w stosunku do kazdego z pozwanych gléwnych/
powoddéw wzajemnych, (ii) nie wyjasnil wszystkich okoliczno$ci sprawy istotnych dla rozstrzygniecia, tj. nie ustalil
zakresu ochrony prawa do firmy kazdej ze stron oraz czasu trwania tego prawa, (iii) blednie ocenil przestanke
bezprawnosci oraz (iv) blednie przyjal moment oceny bezprawnosci, na skutek czego (v) blednie ocenil, iz dzialania
spolki Grupa (...) sp. z o.0. spotka komandytowa byly bezprawne i w konsekwencji (vi) przyjal, iz spelniona zostata
przestanka uzasadniajgca uniewaznienie znaku towarowego Grupa (...) sp. z 0.0. spdtka komandytowa.

Zarzut dotyczy dwoch aspektow: (i) braku okreslenia daty powstania prawa do firmy i zakresu prawa dla kazdej
ze spoOlek pozwanych gléwnych/powoddéw wzajemnych oraz (ii) braku analizy bezprawnosci powoda gléwnego/
pozwanego wzajemnego. Wreszcie zdaniem apelujacego Sad pierwszej instancji nie rozwazyl zasady prior tempore
potrior iure.

Motywy orzeczenia podane przez Sad pierwszej instancji wskazuja, Ze uzywanie przez strony oznaczenia (...) w firmie
i nazwie prowadzonego przedsiebiorstwa mialo miejsce od momentu zalozenia kazdej ze spotek. Ustalenia faktyczne
podaja daty powstania kazdej ze spotek i przedmiot dzialalno$ci. I tak (...) sp. z 0.0. zalozona w listopadzie 1996 roku
od swego powstania nieprzerwanie uzywa oznaczenia (...) w firmie, od pazdziernika 2007 roku jako (...) sp.zo.0. (...)



Sp. z 0.0. powstala w sierpniu 2012 roku poprzez wydzielenie czeSci majatku (...) sp. z 0.0. a (...) sp. z 0.0. powstala
w lipcu 2007 roku i réwniez nieprzerwanie uzywa oznaczenia (...) w firmie.

Zakres terytorialny i przedmiotowy dzialalnos$ci spotek bedacych w sporze rowniez zostal okreslony: (i) (...) sp. z o.o.
obecnie (...) sp. z 0.0. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkcji ceramiki szlachetnej, materialtow
i wyrobow ogniotrwalych, plytek ceramicznych oraz ceramiki budowlanej. Salony pozwanego gléwnego znajduja sie
m.in. wO., L., K.. Sp6tka prowadzi takze sprzedaz poprzez sklep internetowy na stronie (...), (ii) (...) sp. z 0.0. prowadzi
dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie zarzgdzania i wynajmu nieruchomoséci, (iii) (...) sp. z 0.0. prowadzi dzialalno$¢
gospodarcza w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Uzywa domeny internetowej (...), oferuje i
reklamuje swe ustlugi na stronach internetowych.

Sad pierwszej instancji ustalit moment powstania kazdej ze spolek: (...) sp. z 0.0., (...) sp.z 0.0. i(...) sp.zo.0.1i
ujal zbiorczo w rozwazaniach prawo do firm spoétek (...). W konsekwencji w rozwazaniach prawnych Sad przyjal, ze
wezedniejsze niz data nabycia wylaczno$ci uzywania znaku unijnego (...) prawa do firmy przynalezne spoétkom (...)
wynikaja z odpiséw z rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego.

Prawdg jest, ze Sad pierwszej instancji nie ustalil wyraZznie powstania prawa do firmy dla kazdego pozwanego
gléwnego/powoda wzajemnego i zakresu ochrony prawa poprzestajagc na podaniu daty rejestracji spoélek. Sad
pierwszej instancji dalej lakonicznie stwierdzil, ze spoélki prawa wykonywaly i wykonuja. Niemniej jednak te
uchybienia nie zmieniaja istoty wyroku, ktéry odpowiada prawu. Sad Apelacyjny uzupelnia ustalenia i rozgranicza je
klarownie dla kazdego pozwanego gléwnego/powoda wzajemnego.

(...) sp. z 0.0. zostala zawigzana aktem notarialnym z dnia 28 listopada 1996 roku przez J. K. i M. K. (2) i w tej samej
dacie nadano jej firme (...) sp. z 0.0. (k. 559). Spolka zostala zarejestrowana najpierw w rejestrze handlowym, a
nastepnie w krajowym rejestrze sagdowym i prowadzi nieprzerwanie dziatalno$é gospodarcza. Obecne pod firma (...)
Sp. z 0.0. uzywa domeny internetowej (...) oraz (...), gdzie w tej ostatniej otworzyl sklep internetowy w 2012 roku.
Juz w pozwie gléwnym podkreslono, ze (...) sp. z 0.0. oferuje i wprowadza do obrotu uslugi oraz towary z nimi
powigzane za poérednictwem salonow sprzedazy we W., O., K. oraz L., a takze od roku 2012 roku za po$rednictwem
sklepu internetowego (...) oraz uzywa domeny internetowej zaréwno (...) jak i posiada oraz uzywa domeny (...) pl.
(...) sp. z 0.0. przyznal w odpowiedzi na pozew, ze od 1996 roku uzywa firmy (...) sp. z 0.0., nie zaprzeczyl uzywaniu
domen internetowych (...) oraz (...) (k. 391). O ile nie ma w zgromadzonym materiale dowodowym aktu rejestracji w
rejestrze handlowym, to dla uczestniczgcych w sporze stron (...) sp. z 0.0. jest ta spolka, ktéra powstala w 1996 roku
jako po6zniejsza niz (...) sp. z 0.0. Z. z za§wiadczenia z GUS dla (...) sp. z 0.0. wynika, Ze rozpoczela dzialalnosé¢ 13
stycznia 1997 roku (k. 623). Domena (...) zostala utworzona 21 stycznia 2011 r. (k. 185). Spelniony jest zatem warunek
rejestracji i uzywania firmy w obrocie dla prowadzonej dzialalnoéci. Prawo do firmy (...) sp. z 0.0. powstalo z chwilg
rozpoczecia jej uzywania, a wiec nie weze$niej niz 13 stycznia 1997 roku.

(...) sp. z 0.0. zostala zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego nr (...) w dniu 3
wrze$nia 2012 roku (k. 292). (...) sp. z 0.0. jest spétka powstalg przez podzial (...) sp. z 0.0. w drodze uchwaly
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow podjetej w dniu 21 sierpnia 2012 roku na podstawie art. 529 §1 pkt
4 k.s.h. poprzez przeniesienie czeSci majatku spdélki (...) sp. z 0.0. na nowo zawigzang spotke. Wspoélnikiem na
chwile podejmowania uchwaty byt J. K. (k. 318). Jej przedmiot dzialalno$ci jest opisany szczegblowo w dziale 3
rubryka 1 rejestru przedsiebiorcow. Niekwestionowane bylo, ze (...) sp. z 0.0. poprzez wydzielenie przejat budynki i
zarzadzajac nimi oznacza budynki swojej siedziby, jak i budynki w ktérych Swiadczone sa uslugi, oznaczeniem (...),
uzywa oznaczenia (...) w nazwie firmy, w wyszukiwarkach internetowych, przekierowuje na i uzywa stron (...) oraz
(...)pl. (...) do firmy (...) sp. z o0.0. powstalo z chwilg rozpoczecia jej uzywania, a wiec nie wczeéniej niz 3 wrze$nia
2012 roku.

(...) sp. z 0.0. zostala zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego nr (...) w dniu 25
lipca 2007 r. (k. 249 akt XXII GWzt 86/15). Spolka dzialala na rynku budowlanym realizujac prace m. in. we W., O.,



T.,W.,, S., K., J. (k. 345 i nast. zalacznik nr 12 i 13 do odpowiedzi na pozew XXII GWzt 86/15). Prawo do firmy (...)
Sp. z 0.0. powstalo nie wezeéniej niz 25 lipca 2007 roku.

Z zeznan $wiadkéw wynika, ze dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie handlu ceramika sanitarng i armatura prowadzona
aktualnie przez strony znajduje swoje zrédlo w indywidualnej dzialalnoSci gospodarczej J. K., w ramach ktorej
wykorzystuje on oznaczenie (...) w firmie i nazwie przedsiebiorstwa od poczatku lat 9o-tych (zeznania §wiadkow: k.
989 transkrypcja zeznan E. K. 0:15:00-0:15:20 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 998 transkrypcja zeznan
M. W. 0:37:10-0:37:40 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1006 transkrypcja zeznan L. F. 0:51:40-0:52:00
nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1016 transkrypcja zeznan S. D. 01:13:25-01:13:45 nagrania rozprawy z
dnia 19.04.2016r., k. 1022 transkrypcja zeznan M. K. (3) 01:28:15-01:28:30 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r.,
k. 1038 transkrypcja zeznan A. P. 02:15:50-02:16:05 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016 1., zeznania J. K.
00:43:00-00:45:00 nagrania rozprawy z dnia 30 maja 2016 r., k. 906).

W zwiazku z rozwojem indywidualnej dzialalno$ci gospodarczej (...) w latach 9o-tych dzialalnosci tej nadano forme
spotek handlowych przeksztalcajac w ten sposob oddzialy, w tym oddziat (...)i (...) (zeznania $wiadkow: k. 990
transkrypcja zeznan E. K. 0:15:00-0:19:40 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 998 transkrypcja zeznan M.
W. 0:37:10-0:39:45 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1007 transkrypcja zeznah L. F. 0:52:30-0:55:20
nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1013 transkrypcja zeznan S. D. 01:19:20-01:21:35 nagrania rozprawy z dnia
19.04.2016r.; zeznania J. K. 00:43:00- 00:47:00 nagrania rozprawy z dnia 30 maja 2016 r.).

Wszyscy przestuchani §wiadkowie zgodnie wskazywali na prowadzenie dzialalno$ci przez (...) sp. z o.0. i (...) sp.
z 0.0. jako spolek, ktore wydzielily sie z (...). Pierwsza byla spotka (...) prowadzaca dzialalnosé handlowa (k. 1007
transkrypcja zeznan §wiadka L. F. 00:52:35).

J. K. prowadzacy dzialalnoé¢ pod nazwa (...) zawart z (...) sp. z 0.0. umowe licencyjna na znak towarowy nr (...)
(stowno-graficzny) (k. 332 umowa licencyjna na korzystanie z prawa do rejestracji znaku towarowego). Wystepujac
jako prowadzacy dzialalno$¢ pod nazwa (...) J. K. zawarl z (...) sp. z 0.0. i (...) sp. z 0.0. umowe licencji na znak
nr (...) (stowny) (k. 46 umowa licencji na uzywanie znaku towarowego, k. 457 umowa licencji na uzywanie znaku
towarowego).

J. K. zarejestrowal dzialalno$¢ gospodarcza (...) w dniu 3 stycznia 1991 roku (k. 849). Druga dzialalno$¢ z data
rejestracji 4 lipca 1997 roku tez dotyczyta podmiotu (...) J. K. (k. 610). J. K. wlatach 9o-tych zalozyl Przedsiebiorstwo
Produkcyjno Handlowe (...), ktére zapoczatkowalo powstanie firm o nazwach (...). Jednoosobowa dziatalno$c¢
prowadzi od lat 9o-tych do obecnej chwili zawsze ze stowem (...). Aktualnie dzialalno$éc ta ma charakter konsultacyjny,
doradczy i licencyjny (k. 906 zeznania J. K. 00:44:13 do 00:45:00, 00:58:30 nagrania rozprawy z dnia 30 maja 2016

r.).
Sad Apelacyjny przyjmuje za wlasne ustalenia faktyczne Sadu pierwszej instancji z powyzszym uzupekieniem.

W kontekécie zarzutow apelacji wymaga podkreslenie réznicy pomiedzy prawem do firmy i prawem ochronnym
na znak towarowy. Firma jest oznaczeniem indywidualizujacym przedsiebiorce. Nazwa przedsiebiorstwa stuzy
wyrdznieniu catego przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czeéci. Znak towarowy to oznaczenie, ktére nadaje
sie do odrézniania towaréw lub uslug jednego przedsiebiorcy od towarow lub uslug innych przedsiebiorcéw.
O ile teoretycznie, kazde z tych débr ma inny desygnat: (i) firma — podmiot (przedsiebiorce); (ii) oznaczenie
przedsiebiorstwa — przedsiebiorstwo, ( (...)) znak towarowy — towary, ustugi; w praktyce ten teoretyczny podzial nie
jest tak przejrzysty, a wyrazne normatywne granice miedzy nimi mogg ulec pewnemu zatarciu.

Przyjmujac firme, przedsiebiorca musi mie¢ przede wszystkim na uwadze przepisy kodeksu cywilnego zawarte
w art. 433-43° okreélajace podstawowe zasady jej budowy oraz przepisy kodeksu spolek handlowych regulujace
posta¢, jaka powinny przyjaé¢ firmy poszczegdlnych spoélek. Budowa firmy nie jest dowolna, gdyz obok elementow
fakultatywnych musi ona zawiera¢ takze elementy obowigzkowe. Jak ma brzmie¢ firma przedsiebiorcy bedacego



osoba prawng, okreélaja lgcznie § 11 2 art. 43° k.c., a nie kazdy z nich z osobna (S. Soltysifiski, Komentarz do
przepisow Dzialu III Ksiegi I KC [w:] S. Soltysinski, A. Szajkowski, A. Szumanski, J. Szwaja (red.), Kodeks spolek
handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5, Wyd. 3, Warszawa 2015, Legalis). W literaturze
przedmiotu okresla sie, Ze firma sklada sie z tzw. korpusu, czyli zasadniczej czeéci, wymaganych przez przepisy prawa
dodatkow oraz dodatkéow fakultatywnych blizej identyfikujacych wspolnikow, spolke itp. Przepisy kodeksu spotek
handlowych zostawiaja wspolnikom spolki z ograniczona odpowiedzialnoScia wiele swobody w doborze firmy spoiki.
W zasadzie moze by¢ ona dowolnie obrana, pod warunkiem umieszczenia w jej treéci oznaczenia ,,spotka z ograniczong
odpowiedzialnoécia” (art. 160 § 1 k.s.h.) (System Prawa Handlowego Tom 1 Prawo handlowe - cze$¢ ogblna, prof.
dr hab. Stanistaw Wlodyka, CH Beck 2009, rozdzial VII, Legalis). Tak wiec firma osoby prawnej powinna zawierac
co najmniej jej ,nazwe” rozumiang jako oznaczenie indywidualizujace podmiot (rdzen firmy) oraz oznaczenie formy

prawnej, a ponadto moze zawiera¢ dodatki fakultatywne (art. 43° §1i 2 k.c.).

Sporna kwestig jest, od kiedy przysluguje ochrona prawa do firmy, czy od chwili wpisu do rejestru sadowego
(odpowiednio ewidencji dzialalnoéci gospodarczej), czy od rozpoczecia jej uzywania w obrocie gospodarczym. W
doktrynie prawa polskiego przewaza poglad, ze rejestracja firmy nie ma charakteru konstytutywnego, nie ksztattuje
wiec prawa wylacznego. Prawo to powstaje z chwilg rozpoczecia przez jego podmiot uzywania firmy na danym
rynku w zwiagzku z podjeciem dzialalno$ci gospodarczej lub zawodowej (J. Sitko, Firma i jej ochrona, Oficyna
Wydawnictwo 2009, przypis 430). Jezeli przepisy prawa nie precyzuja z jakim momentem powstaje prawo do firmy,
nalezy przyjac, ze omawiane prawo powstaje z chwilg rozpoczecia uzywania firmy. Pozwanym gléwnym/powodom
wzajemnym stuzy ochrona prawa do firmy zagwarantowana przepisami kodeksu cywilnego od momentu rozpoczecia
uzywania firmy, stad tez Sad pierwszej instancji nie mogt poprzestaé na ustaleniu dat rejestracji spoétek. Zeznania
swiadkow potwierdzaja, ze wszystkie spotki pozwane glowne/powodowie wzajemni uzywali firmy w obrocie. Nie ma
dowoddw, ktdre przesuwalyby ten moment na p6zZniejszy od chwili rejestracji. Sam powdd gléwny/pozwany wzajemny
chwile uzywania utozsamia z powstaniem spolek ,wszystkie powyzsze dowody $wiadcza, iz w chwili dokonywania
zgloszenia oznaczenie (...) bylo juz uzywane przez Spolke GRUPA (...) od ponad 16 lat w nazwie firmy i oznaczeniu
przedsiebiorstwa. Spolka (...) Sp.z0.0. powstalaw 1996 1., (...) powstalaw 2007r.a (...) w2012 . a wiec bez watpienia
pOzniej anizeli prawo GRUPY (...). Oznacza to, ze Pozwani Glowni/ Powodowie Wzajemni zaczeli uzywaé oznaczenia
(...) pozniej” (strona 15). Sad Apelacyjny przyjmuje, ze uzywanie firm pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych
rozpoczelo sie z momentem rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej nie wezeéniej niz chwila rejestracji. Na naruszenie
prawa do firmy powolat sie tylko (...) sp.z 0.0. i(...) sp. z 0.0. Sp6lka (...) sp. z 0.0. nie oparla uniewaznienia znaku
towarowego na art. 53 ust. 2 lit. a rozporzadzenia i Sad pierwszej instancji w stosunku do niej nie oceniat prawa do
firmy. Wynika to wyraznie ze sformulowania ,,praw do firmy spoétek (...)". Z drugiej strony Sad zaznaczyl, ze spotka
(...) sp. z 0.0. powstala przez wydzielenie i dlatego argumentacja pozostalych spotek (...) sp. 0.0.1 (...) sp. 0.0. miala
przelozenie na jej sytuacje. Chot jej prawa powstaly juz po zgloszeniu wspolnotowego znaku towarowego uzywata
firmy za zgodg wspdlnika J. K..

Firma chroniona jest jako przedmiot prawa podmiotowego bezwzglednego skutecznego erga omnes. Rdzeniem
wszystkich firm jest stowo (...) wywodzace sie z dzialalnoéci J. K. prowadzonej jako (...). Rozw6j prowadzonej
dzialalnoSci w oddzialach P. i W. spowodowal przeksztalcanie ich w spo6lki prawa handlowego. Dodanie
indywidualizujacych okreélen dla kazdej spo6iki wiazalo sie z terytorium dzialania (...), stad powstal C. P. i C. W..
Firma kazdej ze spolek nadana przez J. K., oparta jest na wsp6lnym czlonie (...) i odpowiada zakresowi dzialalnosci
jego oddziatow (...).

Postepowanie przed Sadem pierwszej instancji wskazalo, ze powod glowny/pozwany wzajemny nie kwestionowal,
iz oznaczeniem (...) posluguje sie za zgoda podmiotu trzeciego. Przeciwnie, powod glowny/pozwany wzajemny
akcentowal, ze ,,J. K. zakladajgc (...) sp. z 0.0. wyrazil zgode na uzywanie oznaczenia i nazwy firmy przez C. P. (obecnie
GRUPA (...)) i zgody tej nie cofnat bowiem nie mogl jej cofnac” (strona 18). W ocenie powoda gléwnego/pozwanego
wzajemnego wlasnie on posiada wlasne prawo do firmy oraz jest to prawo wcze$niejsze a do tego powolywanie sie
przez pozwanych gtéwnych/powodéw wzajemnych na prawa J. K. jest chybione, gdyz nie jest on strona postepowania.



Whbrew twierdzeniom powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego rola J. K. jest nadal istotna. Stwierdzenie, Ze nie
ma nastepstwa prawnego pomiedzy J. K. a (...) sp. z 0.0., (...) sp. z 0.0. i (...) sp. z 0.0. jest prawdziwe, ale nie
odpowiada prawdzie kolejne stwierdzenie, ze nie ma kontynuacji praw (...) sp. z 0.0., (...) sp. Z 0.0. i (...) Sp. Z 0.0. po
J. K.. Dla pelnego obrazu przenikania sie praw J. K. na niniejszy proces, nalezy zdaniem Sadu Apelacyjnego wyraznie
uporzadkowaé i rozgraniczy¢ dwie sprawy. Pierwsza, to prawo do znaku towarowego, druga to prawo do firmy.

Kwestia znaku towarowego przyslugujaca (...) wygladala nastepujaco: Urzad Patentowy RP zarejestrowal znak
towarowy slowny (...) nr (...) (§wiadectwo ochronne nr R- (...), k. 301) oraz znak slowno-graficzny (...) nr (...)
(§wiadectwo ochronne nr R- (...), k. 304). Pierwszy z nich przyznawal prawa z rejestracji od 31 marca 1993 roku, drugi
za$ od 8 pazdziernika 1993 roku.

Urzad Patentowy RP na wniosek (...) sp. z 0.0. decyzja z dnia 7 kwietnia 2011 roku stwierdzil wygasniecie prawa
ochronnego na znak towarowy (...) o nr (...) z dniem 4 pazdziernika 2006 roku (k. 50), a na skutek decyzji z dnia 4
listopada 2015 roku wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy o nr (...) z dniem 11 wrze$nia 2004 roku (k.
156). Bezspornym faktem jest, ze prawa z rejestracji znaku towarowego stownego i stowno-graficznego (...) wygasly
co potwierdzaja decyzje Urzedu Patentowego.

Mimo, ze prawa ochronne na znak towarowy (...) wygasly, to nie wygasly prawa do firmy (...). Sad Apelacyjny nie
analizuje praw Przedsiebiorstwa (...) s.c. G. M., M. G., o ktérym wspomina apelujacy, bowiem inny podmiot poza
zaangazowanymi w spor nie rosci praw do firmy i nie podwazyl praw J. K.. J. K. pierwszy zaczal uzywaé (...) dla
swojej dziatalno$ci sposrod podmiotow zaangazowanych w przedmiotowy spor. Zeznania §wiadkdéw potwierdzaja, ze
nic innego tylko rozwdj (...) byl Zrédlem tworzenia spélek z ograniczong odpowiedzialnoécia z oddzialéw (...). Prawo
do firmy zawierajacej czlon (...) zostalo za zgoda J. K. przekazane do uzywania (...) sp.zo.0. i(...) sp.z 0.0., (aw
wyniku wydzielenia (...) sp. 0.0.) oraz (...) sp. z 0.0. Przepisy kodeksu cywilnego przewiduja zakaz zbywania firmy,

gdyz jest ona oznaczeniem samego przedsiebiorcy, a ten albo dziala albo przestaje dziala¢ (art. 43° k.c.). Dopuszczalna
jest licencja firmy i czynno$¢ upowazniajaca nie wymaga dochowania formy szczegblne;j.

Istnienie takiej zgody (...) na korzystanie z jego firmy jest dorozumiane, bowiem po pierwsze, zaré6wno prowadzona
dzialalno$¢ i tworzone spdlki z ograniczona odpowiedzialno$cia nalezaly do J. K. (w C. P. 100% udzialéw, w C. W.
51% udzialow). Po drugie, spolki utworzone przez J. K. mialy zgode na uzywanie w firmie czlonu (...) pod warunkami
wynikajacymi z umowy z 2000 roku i uméw licencyjnych. J. K. prowadzacy dzialalno$¢ jako (...) byt strona uméow
licencyjnych i wskazywatl na jakich zasadach sp6lki z ograniczona odpowiedzialno$cia mogag uzywaé praw ochronnych
do znakéw nr (...)inr (...) udzielonych (...). Po trzecie zasady korzystania ze znaku towarowego obejmowaly zasady
uzywania firmy (...).

Usci$lajac: warunki zgody wynikaja z dwoch uméw, pierwszej z 2000 r. i drugiej z 7 listopada 2002 r. (umowa z
listopada 2000 r. - zalgcznik nr 8 do odpowiedzi na pozew/pozwu wzajemnego, k. 324, 443; umowa licencyjna na
korzystanie z prawa do rejestracji znaku towarowego- zalacznik nr 9 do odpowiedzi na pozew/pozwu wzajemnego,
k. 332, 451). W 2000 r. w zwigzku z rozwodem panstwa K. i podzialem majatku wspo6lnego, doszlo do przeksztalcen
wlasno$ciowych, w wyniku ktérych M. K. (1) zostala wiekszo$ciowym udzialowcem spéiki (...) sp. z 0.0. Jednoczeénie
J.K.iM. K. (1) zawarli umowe, zgodnie z ktora J. K. zobowiazal sie udzieli¢ wszystkim sp6tkom z grupy C. nieodplatnej,
niewylacznej licencji na postugiwanie sie znakiem slowno-graficznym (...) przez okres funkcjonowania grupy spotek
(...). Ponadto postanowiono, ze prawo do poslugiwania sie znakiem (...) bedzie przyshugiwac spoétkom tylko wowcezas,
gdy wspdlnikami beda strony porozumienia lub ktorakolwiek ze stron wraz ze wsp6lnymi dzie¢mi stron (§ 8 umowy).

Powtoérzeniem tej zgody byla umowa z dnia 7 listopada 2002 roku. Zawarta w tym dniu umowa licencyjna (...) sp. z
0.0. z J. K. prowadzacym dzialalno$¢é gospodarcza pod nazwa (...) stanowila wykonanie porozumienia z 2000 roku
i upowazniala powoda/pozwanego wzajemnego do uzywania stowno-graficznego znaku (...) (R- (...)) w zwigzku z
ustugami polegajacymi na handlu plytkami ceramicznymi, urzadzeniami techniki sanitarnej i chemii budowlanej (§ 5
ust. 1 umowy), jak tez do stosowania oznaczenia stownego (...) w nazwie domeny internetowej (...) (§ 4 ust. 2 umowy).



W umowie wskazano, iz warunkiem korzystania przez powoda/pozwanego wzajemnego ze znaku towarowego (...)
jest zachowanie okreslonego skladu udzialowcoéw powoda (§ 6 ust. 2 umowy).

W roku 2007 doszlo do zmian wlascicielskich po stronie (...) sp. z 0.0. i umowa licencyjna z dnia 7 listopada 2002 r.
zostala wypowiedziana pismem z dnia 10 sierpnia 2007 r. (k. 837 wypowiedzenie umowy licencyjnej - zalacznik nr 1
do pisma procesowego z dnia 11 maja 2016 r.).

Analogiczne warunki zostaly powtérzone w umowie z (...) sp. z 0.0. i(...) sp. z 0.0.

Orzecznictwo podkresla szereg elementow wynikajacych z dyrektyw art. 65 k.c., ktére winne by¢ brane pod uwage w
procesie wykladni o§wiadczen woli, jak stosowanie regul jezykowych, interpretacja fragmentu tekstu, tzw. kontekst
jezykowy, kontekst sytuacyjny, znaczenie celu czynno$ci prawnej, badanie celu stron i okoliczno$ci ich dzialania.
Spoérod innych zrodel informacji o rzeczywistej woli stron i sposobie rozumienia przez nie postanowien umowy nalezy
mieé na uwadze zachowania stron podjete po zawarciu umowy, zwlaszcza sposéb jej wykonywania (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999, nr 3, poz. 81). W razie bowiem rozbiezno$ci pomiedzy
przedstawionym w procesie rozumieniem umowy przez strone a sposobem jej realizacji, przewaznie ten drugi bedzie
odpowiadat rzeczywistemu rozumieniu umowy w chwili jej zawarcia.

W przypadku (...) sp. z o.0. umowa licencyjna z 7 listopada 2002 roku odnosila sie do znaku towarowego
przystugujacego (...), ale regulowala uzywanie (...). Taki zgodny zamiar strony do uregulowania oznaczenia (...)
potwierdzil L. F., ktory podpisal umowe w imieniu powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego. Swiadek ten na pytanie
Sadu: ,,Czy chodzito o konkretny znak towarowy i nic innego poza tym znakiem, czy mieli$cie Panstwo na mysli
uregulowanie w ogole uzywanie nazwy (...)?" odpowiedzial ,,Calkowicie uregulowanie nazwy (...), zadne graficzne nie
mialy znaczenia, bo ten znak graficzny byl juz archaiczny" (zeznania $wiadka L. F., 01:00:00- 01:00:45 nagrania
rozprawy z dnia 19 kwietnia 2016 r.). Oprocz zeznan $wiadka zawierajacego umowe ze strony (...) sp. z 0.0. na
taki zamiar stron wskazuje wykonywanie umowy. (...) sp. z 0.0. wiedzial, Ze umowa ma szerszy zakres, bowiem
mimo prawa do uzywania znaku towarowego slowno-graficznego nr (...) nie korzystal ze znaku, tylko uzywal w
firmie rdzenia (...) odpowiadajacego znakowi towarowemu nr (...). Cho¢ w zawartej umowie z 2002 roku byla
wiec mowa o znaku stowno-graficznym to przy jej zawieraniu zgodnym zamiarem strony bylo uregulowanie sposobu
wykorzystywania oznaczenia (...) w ogblnoéci. Po wypowiedzeniu umowy licencyjnej dotyczacej znaku towarowego
nr (...), (...) sp.z 0.0. wszczal procedure o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy nr (...).
Jedynym wytlumaczeniem jest che¢ korzystania z oznaczenia (...) w podwdjnej roli: firmy i znaku towarowego, skoro
wypowiedzenie umowy licencyjnej stanowito cofniecie (...) sp. z 0.0. zgody na uzywanie (...) w firmie ze wzgledu na
uchybienie warunkom korzystania z firmy.

Reasumujgc, (...) prowadzone przez J. K. ma pierwszenstwo do firmy z czlonem (...) i zezwala innym przedsiebiorcom
na korzystanie z jego firmy. Kazda z pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych korzysta z firmy zbudowanej na
wsp6lnym dla wszystkich spélek rdzeniu (...) na warunkach J. K. prowadzacego dzialalno$§é gospodarcza pod nazwa
(...). Zgoda uprawnionego wylaczala bezprawno$¢é naruszen, ale zgoda miala charakter warunkowy. Niewypelnienie
warunkow przez (...) sp. z 0.0. spowodowalo utrate zgody J. K. (...) na uzywanie firmy (...), natomiast (...) sp. z
0.0., (...) sp. z 0.0. oraz wydzielona (...) sp. z 0.0. taka zgoda nadal dysponuja. Nie mamy w ocenie Sadu Apelacyjnego
przypadku cofniecia zgody, tylko niespelnienie warunkéw na jakich zgoda byta udzielona. Dlatego zdaniem Sadu
Apelacyjnego nie tyle pierwszenstwo uzywania (...) Sp. z 0.0. ma znaczenie, ile spelnianie warunkéw uprawniajacych
do korzystania z firmy, skoro zasady korzystania z firmy (...) mialy charakter warunku rozwiazujacego.

Zbedne bylo wystepowanie do Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z pytaniem prejudycjalnym. Zdaniem Sadu
Apelacyjnego powodowi glbwnemu/pozwanemu wzajemnemu nie przystuguje wczesniejsze wlasne prawo do firmy.
Utraciwszy zgode na korzystanie z firmy (...) w dacie rejestracji wspdélnotowego znaku towarowego naruszyl prawo
do firmy pozwanych gléwnych/powodoéw wzajemnych.

Oceniajac wiec zarzut apelujacego co do blednie przyjetego momentu oceny naruszenia prawa do firmy, Sad
Apelacyjny podkresla, ze Sad pierwszej instancji uznal za zasadne zarzuty stawiane przez powodéw wzajemnych/



pozwanych gléwnych co do naruszenia nabytych przed 3 sierpnia 2011 roku praw do firm spélek. Mimo braku
poglebionej analizy, Sad pierwszej instancji przyjal moment oceny naruszenia prawa do firmy na date zgloszenia znaku
towarowego, a wiec na dzien 3 sierpnia 2011 roku.

Whbrew zarzutowi apelujacego pozwani gléwni/powodowie wzajemni wykazali uzywanie prawa do firmy w obrocie
gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne przed data zgloszenia zakwestionowanego znaku i ze uzywanie
trwalo w czasie. Zakres dzialalnoéci pozwanych gtéwnych/powodéw wzajemnych znajduje potwierdzenie w materiale
dowodowym sprawy w postaci zeznan §wiadkow, faktur, wydrukéw ze stron internetowych, w tym archiwalnych,
katalogow, publikacji prasowych (zalaczniki do pisma procesowego z 15 marca 2016 r., k. 701, zalaczniki do odpowiedzi
na pozew XXII GWzt 86/15, k. 345). Wynika z nich jednoznacznie, ze (...) sp.zo0.0. i(...) sp.z0.0. od wielu lat prowadza
dzialalno$¢ zapoczatkowang we W. i tam znajduja sie siedziby pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych. Przed
zgloszeniem spornego znaku (i) (...) sp. z o.0. posiadal salony we W., O., L., K., (ii) (...) sp. z o0.0. oznaczal budynki
swojej siedziby jak i budynki, w ktérych $wiadczone sg ustugi oznaczeniem (...), realizowal prace budowlane. Juz 21
stycznia 2011 roku zostala zarejestrowana domena (...) i z tej strony sa oferowane ustugi przez (...) sp. z o.0.

O ile prawda jest podzial rynku oparty na umowie z 2000 roku, to juz umowa licencyjna dla (...) sp. z 0.0. umozliwiata
tej spolce dzialanie ponadlokalne. W porozumieniu z 2000 roku (...) spdlek (...) ustalili obszary dzialania spolek
dla potrzeb tworzenia oddzialéw, zakladow filii i jakichkolwiek innych stalych placowek dla (i) C. P. wojewddztwa
(...), (..)- (...), zachodnio- (...), dla (ii) C. W. wojewddztwa (...)i (...), i dla (iii) C. O. wojewddztwo (...)1 (...
(81 pkt 7 umowy). W umowie licencyjnej z 7 listopada 2002 roku strony tej umowy, a wiec (...) sp. z 0.0. i J.
K. prowadzacy dzialalno$¢é pod nazwa (...) potwierdzily, ze (...) sp. z 0.0. ma prawo do dzialania w granicach
wojewbdztw (...), (...)- (...) izachodnio- (...) (§6 pkt 3 umowy). C. P. i C. W. dzialaly do chwili wypowiedzenia umowy
licencyjnej bezkonfliktowo na réznych terytoriach Polski przy pokrywajacym sie cze$ciowo zakresie dzialalnosci. Po
wypowiedzeniu umowy licencyjnej, kolejna umowa z 20 pazdziernika 2007 roku J. K. prowadzacy dzialalno$¢ pod
firma (...) udzielil licencji na uzywanie znaku towarowego tym razem (...) sp. z 0.0. z prawem do korzystania ze
znaku towarowego (...) nr (...) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (§3 pkt 1 umowy, k. 46).Udzielenie licencji na
stowny znak towarowy obejmowalo zgode na uzywanie w firmie (...) sp. z 0.0. rdzenia wywodzacego sie z nazwy
(...) 1 zezwolenie uzywania firmy rozciagnelo sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przed zarejestrowaniem
wspolnotowego znaku towarowego, (...) sp. z 0.0. mial zgode na uzywanie firmy (...) na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i dokonal rejestracji domeny internetowej. Po zarejestrowaniu wspo6lnotowego znaku towarowego (...) sp.
z 0.0. otworzyl sklep internetowy. Dzialania powyzsze $wiadcza o uzywaniu firmy, o ile do dnia rejestracji (...) sp.
z 0.0. przygotowywala dzialanie wykraczajace poza rynek lokalny, to po rejestracji rozpoczela dzialanie na rynku
ponadlokalnym. (...) sp. z 0.0. poprzez zgloszenie rejestracji znaku towarowego wyrazil wole wejScia na rynek
europejski a poprzez rejestracje wkroczyl w zasieg terytorialny (...) sp. z 0.0. bedacy czeécia zasiegu europejskiego.
(...) sp. z o0.0. rejestrujac wspdlnotowy znak towarowy zagrozil prawom do korzystania z firmy (...), bowiem sam je
utraciwszy, uzyskiwal prawo z rejestracji na rynek europejski w tym polski. Na dzien 3 sierpnia 2011 roku mozna co
najmniej moéwi¢ o zagrozeniu korzystania z firmy pozwanych gtéwnych/powodéw wzajemnych (...) sp. z 0.0. i (...)
sp. z 0.0. Konsekwencja jest istnienie kolizji na dzien 3 sierpnia 2011 roku pomiedzy prawami do korzystania z firmy
pozwanych gtownych/powodbéw wzajemnych a prawem z rejestracji powoda gtownego/pozwanego wzajemnego.

II. Zarzut naruszenia art. 52 ust. 1lit b Rozporzadzenia, zarzut naruszenia art. 5 KC oraz zarzut naruszenia art. 233 §
1k.p.c., 227 k.p.c., art. 207 § 6 k.p.c., art. 217 § 2 k.p.c. a takze art. 7 k.c. w zwigzku z art. 234 k.p.c.

Powdd glowny/pozwany wzajemny nie zgadza sie ze stwierdzeniem Sadu pierwszej instancji, ze istniala zla wiara
w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego. Zwalcza konkluzje Sadu, ze za przyjeciem zlej wiary
powoda gléwnego/ pozwanego wzajemnego przemawia $wiadomo$¢ istnienia wezeéniejszych praw do firmy spotek
(...) i ubieganie sie o prawo, ktére z nimi koliduje. Trafnie apelujacy przytacza wykladnie artykulu 52 ust. 1 lit b
Rozporzadzenia dokonang przez Trybunal w wyroku z dnia 11 czerweca 2009 r. w sprawie C529/07 Chocoladefabriken
Lindt & Sprungli [pkt 37], zgodnie z ktora istnienie zlej wiary u zglaszajacego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b)



Rozporzadzenia nr 207/2009 musi by¢ oceniane caloSciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikow
danego przypadku.

Sad Apelacyjny podziela i przytacza za pozwanymi gléwnymi/powodami wzajemnymi gtéwne wskazdwki, ktore winne
by¢ brane pod uwage przy ocenie zlej wiary zglaszajacego. Przede wszystkim nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne
czynniki, wla§ciwe w danym przypadku i istniejace w chwili dokonywania zgloszenia, w szczegolnoéci za$ okoliczno$é,
ze zglaszajacy wiedzial lub powinien wiedzieé, iz osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego lub podobnego dla
towar6ow/ushug identycznych lub podobnych, a takze subiektywny zamiar zglaszajacego uniemozliwienia dalszego
uzywania danego oznaczenia przez osobe trzecia oraz stopien ochrony prawnej z ktorej korzystaja oznaczenie osoby
trzeciej i oznaczenie zgloszone do rejestracji (pkt. 53 wyroku w sprawie C-529/07). Jednocze$nie w orzecznictwie
Trybunalu Sprawiedliwo$ci UE podkreéla sie, iz wskazane czynniki maja jedynie charakter przykladowy i w
okoliczno$ciach danej sprawy mozliwe jest uwzglednienie jeszcze innych kryteriow, takich jak np. logika handlowa,
w ktoéra wpisuje sie kwestionowane zgloszenie, chronologia wydarzen dotyczacych tego zgloszenia, w tym réwniez
wydarzen, ktore nastapily po zgloszeniu (por. wyrok z dnia 11 lipca 2013 r., w sprawie T-321/10, SA.PAR.Srl v. OHIM
iSalini Construttori SpA, pkt. 22-23 i orzecznictwo tam powolane). Jednocze$nie zauwaza sie, iz zamiar zglaszajacego
z ktorym dokonuje on spornego zgloszenia ocenia¢ nalezy poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczno$ci danej
sprawy. Pomocne dla ustalenia zamiaru zglaszajgcego moze by¢ uwzglednienie obiektywnych okolicznoSci i dzialan
zglaszajacego, ,roli lub stanowiska, wiedzy, jaka posiadal na temat uzywania wcze$niejszego oznaczenia, stosunkow,
jakie utrzymywatl z wnioskujacym o uniewaznienie prawa do znaku wynikajacych z uméw lub ktore pojawily sie
przed lub po zawarciu umoéw, istnienia wzajemnych obowigzkéw lub zobowigzan, w tym obowigzku lojalnosci i
uczciwos$ci wyniklego z umocowania do reprezentacji spotki lub funkeji kierowniczych, ktore byly sprawowane lub
nadal sg sprawowane w ramach przedsiebiorstwa wnioskujacego o uniewaznienie oraz, bardziej ogdlnie, wszystkich
obiektywnych sytuacji dotyczacych konfliktu interesow, w jakich dzialal zglaszajacy znak towarowy" (przywolany
powyzej wyrok w sprawie T-321/10, pkt. 27-28). Za przyjeciem po stronie zglaszajacego zlej wiary moze rowniez
przemawiaé fakt istnienia przed zgloszeniem spornego znaku bezposérednich lub posrednich stosunkéw pomiedzy
stronami sporu (por. Wyrok Sadu z dnia 1 lutego 2012 r., w sprawie T-291/09 Carrols Corp. V. OHIM Giulio
Gambettola, pkt. 85-87).

Nie wplywaja na zmiane oceny prawnej podniesione przez apelujacego kwestie pierwszenstwa Grupy C. w stosunku do
pozwanych gtownych/powodéw wzajemnych. Sad Apelacyjny odniést sie do zagadnienia prawa do firmy, natomiast
pierwszenstwo oznaczenia przedsiebiorstwa nie ma w niniejszej sprawie znaczenia. Pierwszenstwo oznaczenia
przedsiebiorstwa byloby istotne dla roszczen opartych na art. 5 u.z.n.k., ale strony nie przedstawialy sporu w oparciu
o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo do firmy przystuguje J. K. i pozwani gléwni/powodowie
wzajemni sg upowaznieni pod warunkami do korzystania z firmy (...). Inwestycje we wspolnotowy znak towarowy
Grupy C. sa irrelewantne.

Fakt zlozenia pozwu przez (...) sp. z 0.0. o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy R. (...) do
Sadu Okregowego w P., IX Wydzial Gospodarczy Sygn. Akt IX GC/67/09/8 potwierdza, ze apelujgcy winien mie¢
$wiadomo$¢ istnienia praw innych spoélek do firmy (...). Akcentowanie wygasniecia praw do znaku towarowego
pomija wazniejszg kwestie prawa do firmy. Prawo wynikajace ze znaku towarowego chroni prawowitego posiadacza
znaku towarowego przeciwko naruszeniom ze strony oséb nieposiadajacych jakiegokolwiek tytulu prawnego. Mimo
wygasniecia praw do znakow towarowych (...) powdd glowny/pozwany wzajemny pominal fakt wystepowania praw
do firmy (...).

Powod glowny/pozwany wzajemny mial, a co najmniej winien mieé, $wiadomo$é, iz dzialalno$é gospodarcza
indywidualizowana na rynku za poérednictwem oznaczenia slownego (...) zorganizowana jest w ten sposdb, ze
wszystkie spélki z grupy korzystaja z oznaczenia (...) za zgoda J. K.. J. K. zastosowal ja na rynku jako pierwszy dla (...).
Wazna jest przy tym swiadomos$é powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego, zZe istnieja prawa J. K., a przeciwnicy
sporu korzystaja z tych praw na okre$lonych warunkach. Bezsporne jest przy tym, iz réwniez zdarzenia, ktére nastapily
po zgloszeniu znaku towarowego moga $wiadczy¢ o zlej wierze zglaszajacego w dacie zgloszenia. Zdaniem Sadu



Apelacyjnego negatywnie nalezy oceni¢ zmiane firmy zawierajacej rdzen Grupa (...), co jest proba zagarniecia przez
powoda/pozwanego wzajemnego caloksztaltu wyobrazen zwigzanych z oznaczeniem (...).

Motywy wszczecia postepowania sadowego przez powoda gléwnego sa nieistotne, skoro dokonuje sie oceny praw
na date 3 sierpnia 2011 roku. Mozna jedynie wskazaé, ze dzialania powodow wzajemnych wykraczajgce poza zakres
ustalony w umowie (...) roku (podziat terytorialny) wynikaly z umowy zawartej z 20 pazdziernika 2007 roku pomiedzy
J. K. prowadzacym dzialalnos$¢ pod firma (...) a (...) sp. z 0.0., moca ktorej udzielil licencji na uzywanie znaku
towarowego tym razem z prawem do korzystania ze znaku towarowego (...) nr (...) na terenie Rzeczypospolitej
Polskie;j.

Niewatpliwie zgloszenie zakwestionowanego znaku towarowego mialo dla apelujacego wazne uzasadnienie biznesowe
i potwierdzalo logike jego dzialania na plaszczyznie handlowej, jednak jest to wykorzystywanie znaku towarowego w
przyszlosci, a nie dobra wiara w zgloszeniu znaku towarowego.

III. Zarzut naruszenia zasady pierwszenstwa.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego zasada pierwszenstwa nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. (...) sp. z 0.0. jest
obiektywnie wczesniejsze niz (...) sp. z 0.0. Obie spotki tworzyl J. K. i nadat im firme. Nadajac firme wyrazil
zgode na bezkolizyjne funkcjonowanie spotek, uzywanie firmy na okre$lonym terytorium. Nie zaprzestal swojej
dzialalnoSci, ktoéra sprowadzala sie do doradztwa, konsultacji i licencjonowania znakéw towarowych. Nieznajomo$¢
zasad funkcjonowania znakéw towarowych spowodowala, ze udzielal licencji sam nie uzywajac znaku towarowego.
Poprzez licencje na znak towarowy w sposéb dorozumiany udzielat licencji na firme.

IV. Zarzut naruszenia art. 231 k.p.c.

Przepis art. 231 k.p.c. zawiera definicje ustawowa domniemania faktycznego, rozumianego w nauce jako sad, ktérego
treécig jest uznanie okre$lonego faktu, istotnego dla rozstrzygniecia danej sprawy, za ustalony, jezeli wniosek taki
mozna wyprowadzi¢ z zasad logiki i do$wiadczenia z innych, ustalonych juz faktéw. Sad pierwszej instancji nie
wyprowadzal faktéow tylko dokonat oceny dobrej wiary positkowo na podstawie (i) $wiadomoéci Zarzadu powoda
gléwnego/pozwanego wzajemnego o kolizji z prawami pozwanych gléwnych/powodoéw wzajemnych, ktéra wynika
z dokonania zgloszenia znaku towarowego powoda glownego przez rzecznika patentowego, (ii) uznanie checi
wyeliminowania pozwanych glownych/powodéw wzajemnych z obrotu na podstawie dokonania zgloszenia znaku
towarowego powoda glownego/pozwanego wzajemnego przez rzecznika patentowego oraz na podstawie zeznan T. D. i
(iii) uznanie, iz powod gléwny/pozwany wzajemny nie baczy na pierwszenstwo praw do firm ani na wieloletnig zgodna
koegzystencja stron na tym samym rynku. Przy historii wspolpracy stron majacej podloze rodzinne logicznie jest, ze
powdd gléwny/pozwany wzajemny wiedzial o funkcjonowaniu na rynku J. K. oraz pozwanych gléwnych/powodéw
wzajemnych.

V. Zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. w zwiazku z art. 187 § 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 52 ust. 11it. b Rozporzadzenia niewazno$¢ wspolnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie
wniosku zlozonego do Urzedu lub na podstawie powodztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w
przypadku gdy zglaszajacy dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego. A art. 53 ust.
2 lit. a Rozporzadzenia stanowi, ze niewazno$¢ wspblnotowego znaku towarowego stwierdza sie roOwniez na podstawie
wniosku zlozonego do Urzedu lub na podstawie powodztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w
przypadku gdy uzywanie tego znaku towarowego moze zosta¢ zabronione z uwagi na inne, wczeéniej nabyte prawo na
mocy ustawodawstwa wspolnotowego lub prawa krajowego, ktore zapewniaja taka ochrone, w szczego6lnosci:

a) prawo do nazwy (nazwiska);

b) prawo do wizerunku;



¢) prawo autorskie;
d) prawo wlasnos$ci przemyslowe;j.

Zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c. powdd powinien oczywisécie dokladnie okresli¢ zadanie z uwagi na zwigzanie sadu
granicami tego zadania. Powodowie wzajemni/pozwani glowni podali podstawe powodztwa wzajemnego, ktora
tworzg okoliczno$ci faktyczne zgloszone jako uzasadnienie ich zgdania (art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c.). Podstawa powodztwa
jest tworem subiektywnym, podlegajacym weryfikacji w toku procesu w wyniku konfrontacji z dowodami a nastepnie
odpowiednimi normami prawa materialnego. Z kolei stanowisko strony przeciwnej tu powoda gléwnego/pozwanego
wzajemnego tworzy podstawe sporu (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 lutego 2017 r. (IV CSK 316/16). Sad
orzekajac musi stwierdzié na czym polega spér, ustalié, o co strony sie spierajg i wydaé rozstrzygniecie. Zadaniem
powodow wzajemnych bylo stwierdzenie niewazno$ci wspolnotowego znaku towarowego (...) C. (...) i takie zadanie
stalo sie przedmiotem wyrokowania. Powodowie wzajemni (...) sp. z 0.0. i(...) sp. z 0.0. formulowali w petitum pozwu
podstawe z art. 53 ust. 2 lit. b Rozporzadzenia, dla (...) sp. z 0.0. taka podstawa byt art. 52 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia.

VI. Zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. nie moze odnie$¢ zamierzonego skutku z tej przyczyny, ze niespelnienie
wymagan okre$lonych w powolanym przepisie moze by¢ uznane za uchybienie mogace mie¢ wplyw na wynik sprawy
tylko wyjatkowo, gdy braki w uzasadnieniu sa tak znaczace, ze uniemozliwiaja kontrole kasacyjna zaskarzonego
orzeczenia. Ocena prawna byla niepelna, nie jest to jednak uchybienie wylaczajace mozliwos¢ dokonania kontroli.

VII. Zarzut naruszenia art. 102 ust. 1 Rozporzadzenia bylby trafny tylko wowczas, gdyby nie bylo zasadnego
uniewaznienia. Powod glowny/pozwany wzajemny dysponowalby prawami i Sad pierwszej instancji musialby
dokona¢é oceny praw z rejestracji do praw z firmy.

VIII. Zarzut naruszenia art. 98 w zwigzku z art. 321 k.p.c. jest chybiony, bowiem uzasadnienie Sadu pierwszej instancji
nie przystaje do rozstrzygniecia. Sad motywowal wynagrodzenie pelnomocnikéw pozwanych glownych/powodow
wzajemnych w dwukrotno$ci minimalnej wysoko$ci, a przyznal odpowiadajace §11 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwo$ci z 28 wrze$nia 2002 roku w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (tekst jedn. Dz.U. z 2013 1. poz. 461).

Przedstawione zarzuty naruszenia prawa procesowego i materialnego nie znalazly akceptacji Sadu Apelacyjnego, stad
tez apelacja na podstawie artykulu 385 k.p.c. podlegala oddaleniu.

O kosztach postepowania apelacyjnego sad orzekl na podstawie artykutu 108 k.p.c. w zwiazku z art. z 98 k.p.c. Na
rzecz pelnomocnika pozwanych gléwnych/powodéw wzajemnych zostaly zasadzone koszty zastepstwa procesowego
w wysoko$ci 1260 zl w sprawie o ochrone prawa z rejestracji zgodnie z § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie oplat za czynnoéci radcow prawnych (Dz.U. z
2015 1. poz. 1804) i 1260 zt w sprawie o stwierdzenie niewazno$ci znaku towarowego zgodnie z § 8 pkt 19 w zw. z §20
iw zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 22 pazdziernika 2015 roku w sprawie optat
za czynno$ci radcéw prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) obowigzujacym w dacie wniesienia apelacji tj. 18 sierpnia
2016 roku.



