Sygn. akt VII AGa 571/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2018 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczacy:SSA Anna Rachocka

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

SO del. Maciej Kruszynski

Protokolant:sekretarz sagdowy Katarzyna Mikiciuk

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powodztwa M. (...) z siedziba w D. ((...))

przeciwko R. W.

0 naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i zakazanie czynoéw nieuczciwej konkurencji
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. akt XXVI GC 538/14

I. oddala apelacje;

II. zasadza od M. (...) zsiedziba w D. ((...)) narzecz R. W. kwote 1 260 z} (tysiac dwiescie sze$c¢dziesiat zlotych) tytulem
zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt VII AGa 571/18

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2016 roku Sad Okregowy w Warszawie oddalil powddztwo (...) (...) z siedziba w D.
((...)) przeciwko R. W. o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i zakazanie czyn6w nieuczciwej konkurencji
i ustalil, iz pozwany R. W. wygral w 100% - przy czym szczeg6lowe wyliczenie kosztow postepowania — powierzyl
Referendarzowi sadowemu.

Pozwem z 4 czerwca 2014 r. powdd (...) (...) z siedziba w D. ((...)), reprezentowana przez (...) spolke z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedzibg w O. wniosla o:

zasadzenie od pozwanego na rzecz powddki kwoty 50.000 zl tytulem czynoéw nieuczciwej konkurencji i naruszenia
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez pozwanego w postaci bezprawnego wykorzystywania znaku
towarowego (...), a w szczegblnoSci adresu witryny internetowej (...) reklamowania sie przy uzyciu znaku (...),
rozglaszania nieprawdziwych informacji na rzecz innych przedsiebiorcow od dnia 01.01.2010 r. do dnia wniesienia
pozwu, skutkiem czego pozwany wyrzadzil szkode powodowi oraz jej przedstawicielowi na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej - (...) Spotka z o.0., polegajacg na naruszeniu i bezprawnym wykorzystaniu (...) firmy (...) w postaci
renomy, wizerunku firmy, jej nazwy poprzez wprowadzenie w blad potencjalnych odbiorcéw i kontrahentéw co do



okolicznosci, ze pozwany oferowal oryginalne produkty firmy (...) i byl ich oficjalnym dystrybutorem. Skutkiem
czynéw niedozwolonych powod doznal szkody majatkowej w wysokoSci osiagnietego z dzialalnosci gospodarczej
dochodu pozwanego, gdyz klienci i kontrahenci pozwanego przyjmowali, ze pozwany jest dystrybutorem oryginalnych
produktéw firmy (...) i dlatego korzystali z jego ustug,

a takze o zasadzenie od pozwanego na kosztéw postepowania, w tym zastepstwa adwokackiego wedlug norm
przepisanych.

Powdd wskazal, ze prowadzona przez pozwanego dzialalno$é gospodarcza jest zblizona do dzialalnoSci, a w istotnych
elementach pokrywa sie (ustugi druku wielkoformatowego, sprzedaz, naprawa i konserwacja maszyn, sprzedaz
komponentéw druku wielkoformatowego), z dzialalno$cia ktéra prowadzi (...).(...). i jej wylaczny dystrybutor na
terenie kraju — (...) sp. z 0.0. Zdaniem powoda nie budzi watpliwosci, ze pozwany dzialal w celu wykorzystania znaku
towarowego (...), w celu czerpania korzysci majatkowych w zwigzku z wprowadzeniem klientéw i kontrahentow w
blad co do dzialania na zasadach licencji udzielonej przez spoélke (...). Wedlug strony powodowej pozwany czerpal
korzysci z zastrzezonego znaku towarowego, choé¢ nie mial ku temu zadnych praw, a jego celem bylo wykorzystanie
dobrego imienia, wizerunku i renomy spoiki (...). Jako podstawe sformulowanych w pozwie roszczen powdd wskazal

art. 18 ust. 1-4 w zwiazku z art. 5, 14 ust. i 16 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 43'° k.c.
w zakresie ochrony firmy.

Powyzszy wyrok zostal wydany na podstawie nastepujgcych ustalen i rozwazan prawnych:

Powdd - (...) (...) zsiedziba w D. ((...)), jest przedsiebiorcg prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie importu.
Spolka ta jest czeScig grupy (holdingu) (...), ktora jest producentem ploteréw i materialéw eksploatacyjnych do
druku wielkoformatowego. Wszystkie udzialy powodowej spotki posiada (...)., (...) z siedziba w T. ((...)). Przedmiotem
dzialalnoSci powodowej spolki jest przedstawicielstwo handlowe i dystrybucja wszelkich wyrobéw i towaréow, w
szczegoblnosci przyrzadow precyzyjnych takich jak np. recznych i sterowanych komputerowo ploteréw i systemoéw
kreslarskich, ploterow wielkoformatowych oraz ogéltem urzadzen wejécia i wyjscia (...) jak i urzadzen dodatkowych.

(...)., (...) zsiedziba w T. ((...)) jest podmiotem uprawnionym ze znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr (...),
z pierwszenstwem od dnia 20.08.2002 r., przeznaczonym do oznaczania tozsamych towaréw zawartych w klasie 9 tj.:
maszyny (urzadzenia) elektroniczne, programy komputerowe.

Wylacznym dystrybutorem produktéw M. na terenie Polski jest firma (...) spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia
z siedzibg w O.. Firma ta jest rowniez jedynym autoryzowanym serwisem ploterow M. na terenie Polski. Sprzet
oferowany przez (...) Sp. z o.0. plotery wielkopowierzchniowe jest dedykowany gléwnie agencjom reklamowym.
Spolka ta dziala pod domena atrium.com.pl.

Pozwany R. W. od 13 lipca 1999 r., prowadzil dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa (...) (...) R. W., a nastepnie od
czerwca 2011 1. - (...) (...) W.. Przedmiotem tej dzialalnosci jest naprawa i konserwacja maszyn. Dzialalnos¢ ta byta
zawieszona do 19 czerwca 2014 r. W ramach tej dzialalno$ci pozwany oferowal rowniez do sprzedazy urzadzenia -
plotery wielkoformatowe nowe i uzywane, réznych firm w tym m.in. marki M. oraz akcesoria do tego typu urzadzen
(np. atramenty). Urzadzenia te przewaznie pochodzily z zagranicy. Obecnie pozwany R. W. prowadzi dzialalnos¢ w
formie spolki cywilnej, pod nazwa (...) S.C. R. W. P. R,, a takze pod nazwa (...) S.C. A. K., R. W. (zawieszona do 25
marca 2016 r.). Na chwile wydania wyroku w niniejszej sprawie wpisujac do przegladarki (...) pojawia sie informacja,
ze domena ta jest utrzymywana na serwerach (...) i nastepuje przekierowanie na strone (...) Abonentem domeny (...)
jest (...) (...) R. W.. Na stronie tej oferowane byly do sprzedazy plotery (...) zinformacja Centrum (...).

(...) sp. z o.0. z siedzibg w W. prowadzi dzialalno$¢ w zakresie sprzedazy ploterow wielkoformatowych marki S.
(...), ktorych jest dystrybutorem, a takze w zakresie naprawy i konserwacji maszyn (w tym napeliania atramentem
kardridzy). Spotka ta prowadzila rowniez, na rynku wtérnym, sprzedaz uzywanych urzadzen tego typu innych firm,



w tym firmy (...), pozostawionych np. w rozliczeniu przez jej klientow. Prezesem Zarzadu Spéiki (...) sp. z 0.0. jest R.
W.. Spolka ta oferowala w Internecie plotery M. na sprzedaz oraz w leasingu.

P. R. prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza pod nazwg (...) (...) P. R. m.in. w zakresie naprawy i konserwacji maszyn.

R. W. pelni réwniez funkcje prezesa zarzadu (...) sp. z 0.0. z siedzibg w G., ktéra prowadzi dzialalno$¢ m.in. w
zakresie naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urzadzen. Firma to oferuje rowniez atramenty do wszystkich
typow drukarek. Jako oficjalng strone firma ta wskazuje (...) strona ta jest obecnie nieaktywna. Podmiot ten oferowatl
do sprzedazy plotery, atramenty, serwis oraz media uzywajac okre$lenia (...) -Centrum (...). Podmiot ten oferowat
roéwniez do sprzedazy plotery (...), uzywajac przy tym dopisku ,Najnizsza cena juz taniej sie nie da...” , a takze
atramenty.

Podmiot o nazwie (...) zostal wskazany, jako bezposredni dystrybutor produktéow firmy (...) oraz oficjalny
przedstawiciel (...) oferujacej profesjonalne plotery.

W Internecie, w tym m.in. na aukcjach internetowych byly oferowane do sprzedazy uzywane plotery firmy (...) z
umieszczonymi zdjeciami tych urzadzen oraz z opisem maszyna demonstracyjna.

Na forach internetowych, pod adresem (...) pojawialy sie wpisy oséb, ktére zakupily plotery z rynku wtornego np.
poprzez allegro i dzielily sie opiniami na ich temat oraz zastrzezeniami co do ich jako$ci. Wpisy te dotyczyly rowniez
opinii o firmie (...), a takze o wylacznym dystrybutorze urzadzen M. ( (...) sp. z 0.0.). Niektore z negatywnych
opinii podpisane jako (...) (te agresywne i niecenzuralne), na prosbe dystrybutora byly usuwane ze strony przez jej
administratora. Na forach publikowane byly rowniez o§wiadczenia i wpisy podmiotu oznaczonego jako (...), oraz
drukformat. Do wylacznego dystrybutora sprzetu M. w (...) sp. z 0.0. zwracaly sie osoby z prosba o udzielenie im
informacji, co do zakupionych przez nich, z rynku wtérnego — jako powystawowe, maszyn firmy (...).

Na stronie (...) umieszczono informacje (o§wiadczenie M.), ze Atrium jest jedynym dystrybutorem i autoryzowanym
serwisem sprzetu M. w Polsce. Ponadto na tej stronie umieszczono informacje wzywajaca do zaprzestania
publikowania na niej nieprawdziwych i tendencyjnych informacji na temat firmy (...) S.C. pod ktéra podpisal sie R. W..

Na kanale YouTube.pl jest umieszczony film jak naprawia¢ maszyny lub pomingé zabezpieczenia elektroniczne tego
typu maszyn, tak aby mozna bylo stosowaé zamienniki, z nazwa M..

Sad Okregowy dokonal ustalen faktycznych w oparciu o dokumenty zalaczone do pozwu i dalszych pism procesowych,
wydruki ze stron internetowych oraz niekwestionowane twierdzenia stron. Sad dal wiare dowodom z dokumentow,
poniewaz ich autentyczno$é nie budzila watpliwosci pod wzgledem wiarygodnosci. Strony nie kwestionowaly ani ich
waznosci, ani ich treéci. Ponadto dokumenty te wzajemnie ze soba korelowaly pozwalajac stworzy¢ chronologiczny
i sp6jny obraz stanu faktycznego sprawy. Zalaczone przez strony wydruki ze stron internetowych nie byly
kwestionowane przez strony, Sad Okregowy nie widzial podstaw aby czyni¢ to z urzedu. Podstawa ustalonego w
sprawie stanu faktycznego byly rowniez zeznania §wiadkéw: P. S., M. J., M. K., T. S., E. M. P. J. oraz L. L.. Sad
Okregowy ocenil zeznania §wiadkow i dal wiare zeznaniom P. S.. Wynika z nich, ze klientami sp6lki (...) tj. wylacznego
dystrybutora sprzetu M., s3 drukarnie i podmioty profesjonalne. Swiadek przyznal réwniez, ze moglo sie tak zdarzyé,
ze kto$ inny kupil urzadzenia od dystrybutora i nastepnie zostalo ono wystawione na aukcji pod nazwg M., a takze
ze na aukcjach allegro raczej sa urzadzenia uzywane, czyli pochodzace od klientow, ktoérzy chea sie takich urzadzen
pozbyé. Z zeznan tego Swiadka wynika rowniez, ze podmioty, ktore zakupuja u wylacznego dystrybutora tj. (...) raczej
nie kupuja na aukcjach allegro, albowiem tam s3 urzadzenia uzywane. Swiadek zeznal, 7e nie ma zakazu handlowania
uzywanym sprzetem M..

Z zeznan $wiadka wynika réwniez, ze jedna z firm pozwanego byla obecna na targach branzowych postugujac sie
szyldem (...), co jak wyjasnil jest nazwa typu urzadzenia, nie jest to nazwa zastrzezona.

Jako wiarygodne w przewazajacej cze$ci Sad Okregowy ocenil zeznania Swiadka M. J., ktory potwierdzit zar6wno
profil, jak i charakter dzialalnoéci wylacznego dystrybutora urzadzen marki M. na rynek Polski. Z zeznan tego Swiadka,



podobnie jak z zeznah Swiadka P. S. wynika, ze urzadzenia oferowane przez dystrybutora sa dosé¢ drogie, oferta
skierowana jest do firm reklamowych zajmujacych sie drukiem wielkoformatowym, a rynek jest do§¢ hermetyczny.
Z zeznan tego $wiadka wynika réwniez, ze istnieje mozliwo$¢ nabycia takiego urzadzenia (plotera) za granica oraz
ze zdarza sie Ze zwrécona dystrybutorowi maszyna jest uzywana na czeéci lub sprzedawana jako uzywana. Swiadek
ten potwierdzit rowniez, ze zdarza sie tak, ze klienci sami sprzedaja urzadzenia M. na wtérny rynek np. przez
allegro. Z zeznan $wiadka wynika roéwniez, ze pozwany sprzedaje plotery firmy dalekowschodniej, a kilka lat weze$niej
sprzedawal oryginalne plotery M. kupowane zagranica np. z Austrii, byly to maszyny skladane z dwoch lub trzech
modeli zuzytych, nie byly to nowe maszyny, bezpo$rednio kupowane z M.. Sad Okregowy nie dal wiary tej czesci
zeznan $wiadka M. J., w ktérych §wiadek twierdzil, ze pozwany stosuje w swojej dzialalnoSci identyczng gwarancje
jako dystrybutor, w tym ze jej zapisy sa przepisane albowiem stoi to w sprzeczno$ci z dokumentami zalgczonymi
do akt — kopiami gwarancji dystrybutora oraz podmiotu dzialajacego jako (...) S.C. Sad nie dal rowniez wiary tej
czesci zeznan §wiadka w ktorych twierdzil on, ze z duza doza prawdopodobienstwa negatywne wpisy na portalu (...)
dotyczace dystrybutora, opisane jako drukformat faktycznie byl autorstwa pozwanego, albowiem zaré6wno $wiadek
nie mial pewnosci co do tej okolicznosci, jak i brak jest innego dowodu na te okolicznos¢.

Walorem wiarygodno$ci Sad Okregowy obdarzyt zeznania §wiadka M. K.. Z zeznan tego Swiadka jasno wynika,
ze R. W. pelni funkcje prezesa zarzadu spoitki (...) Sp. z o.0., ktéra od trzech lat zajmuje sie sprzedaza ploteréw
wielkoformatowych marki (...). Z zeznan tego $wiadka wynika réwniez, ze spolka (...) sprzedawala plotery firmy (...)
tylko na zyczenie klienta, ktéry chcial, aby mu pomoc w sprzedazy takiego urzadzenia. Byly to maszyny uzywane, na
rynek wtorny. Swiadek potwierdzit rowniez udzial prezesa zarzadu (...) Sp. z 0.0. w targach branzowych.

Jako wiarygodne Sad Okregowy ocenil zeznania §wiadka T. S.. Z zeznan tego §wiadka wynika, ze pracujac w firmie
(...) nie spotkat sie z produktami M.. Zeznania §wiadka nie mialy kluczowego znaczenia dla sprawy, §wiadek nie mial
wiedzy, co do wielu istotnych okoliczno$ci, w tym podmiotéw trzecich uzywajacych oznaczenia M.. Wiarygodne byly
roéwniez zeznania Swiadka E. M., jednakze podobnie jak zeznania §wiadka T. S. nie mialy kluczowego znaczenia dla
sprawy albowiem Swiadek nie posiadal wiedzy w zakresie istotnych okoliczno$ci.

Sad Okregowy dal rowniez wiare zeznaniom $§wiadka P. J., ktory zeznal jednoznacznie, ze pracujac w firmie (...) nie
przedstawiat sie klientom jako autoryzowany przedstawiciel czy dystrybutor M.. Przyznal, ze na zdjeciach maszyn
oferowanych do sprzedazy automatycznie bylo logo M., czy innej marki bo byly to urzadzenia konkretnych firm.

Jako wiarygodne Sad Okregowy ocenit zeznania §wiadka L. L., z ktorych wynika, ze osoba o danych R. W. umieszczala
na forum (...) negatywne wpisy na temat wylacznego dystrybutora na rynek polski tj. (...) sp. z 0.0. w zakresie
ushug serwisowych $wiadczonych przez ten podmiot, przy czym $wiadek zaprzeczyl, aby te negatywne wpisy dotyczyly
powoda. Swiadek przyznal rowniez, ze nie widzial zadnej oferty pozwanego, ktora wskazywalaby, ze oferuje on
do sprzedazy sprzet nowy. Swiadek zeznal réwniez, ze nie widzial nigdy pozwanego, a osoba ktéra przedstawiala
sie w rozmowie ze $wiadkiem jak R. W. kontaktowala sie ze $§wiadkiem w sprawie usuniecia negatywnych wpisow
dotyczacych podmiotu o nazwie EuroOffiece, przy czym Swiadek wskazal, Ze nie wie kto jest jej wlaScicielem ani nie
zna formy prawnej tego podmiotu.

Sad Okregowy oddalil wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego, albowiem okoliczno$ci przydatne dla
rozstrzygniecia niniejszej sprawy zostaly wyjasnione.

Sad Okregowy majac na wzgledzie prezentowane przez strony stanowiska procesowe, w pierwszej kolejnosci zajal sie
rozstrzygnieciem uprawnien powoda do dochodzenia roszczen objetych pozwem.

Powdd powolat sie na znak towarowy (...), stad zastosowanie znajduje regulacja art. 296 ust 1 ustawy z 30 czerwca
2000 r., Prawo wlasno$ci przemysltowej (D.z.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm., dalej Pwp). Sad Okregowy przytoczyl
powolany przepis. Osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to
zezwala, moze zadac¢ od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzy$ci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody: 1) na zasadach ogélnych
albo 2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokos$ci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego



wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu
w obrocie gospodarczym (i) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu
do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje
w szczegblnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, (ii) znaku identycznego lub
podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli
takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru
badz renomy znaku wcze$niejszego. Z roszczeniami, o ktéorych mowa w art. 296 ust. 1 Pwp, mozna wystapié¢ réwniez
przeciwko osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem towary, jezeli nie pochodzg one od
uprawnionego, badz osoby, ktéra miala jego zezwolenie na uzywanie znaku.

Jako osobe (podmiot) uprawniona do dochodzenia roszczen na podstawie art. 296 ust 1 Pwp przepis wskazuje
osobe, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone lub osobe, ktorej ustawa zezwala na dochodzenie
roszczen. Podmiotami legitymowanymi bedg wiec uprawniony lub wspotuprawniony z tytulu prawa ochronnego
na znak towarowy oraz licencjobiorca, a takze podmioty, na rzecz ktérych ustanowiono zastaw lub uzytkowanie
na prawie ochronnym (tak: R. Skubisz, glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z 29 listopada 1984 r., I CR 357/84,
OSNCP 1985, nr 9, poz. 131, PiP 1986, z. 4, s. 136 i n.). Sad Okregowy dodal, ze prawo ochronne na znak towarowy
zapewnia uprawnionemu wylgczne korzystanie ze znaku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze
objetym ochrona.

Przenoszac powyzsze na grunt niniejszej sprawy Sad Okregowy zwazyl, ze powdd nie przedstawil dokumentu
potwierdzajgcego rejestracje znaku towarowego (...), ani tez dokumentu potwierdzajacego prawo z rejestracji znaku
towarowego obejmujacego swym zakresem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z przedstawionego przez strone
powodowa pisma Urzedu Patentowego RP z 16 grudnia 2010 r., a takze zalaczonego przez pozwanego wydruku ze
strony (...) (W. (...) Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej) wynika jedynie, ze podmiotem uprawnionym
do znaku towarowemu (...) (na ktéry powoltuje sie powdd) jest (...). (...) z siedziba w T. ((...)), nie za$ powdd (...) (...)
z siedziba w D. ((...)). Sad Okregowy dodal przy tym, ze bez znaczenia wobec powyzszych okoliczno$ci pozostaje fakt,
ze powdd jest czeScig grupy (...), a wszystkie jej udzialy posiada (...). (...) z siedziba w T. ((...)), albowiem to wylacznie
temu ostatniemu podmiotowi, a nie powodowi, przystuguja prawa wynikajace z rejestracji znaku towarowego (...).
W konsekwencji zdaniem Sadu powdd nie jest uprawniony do zadania ochrony z tytutu rejestracji znaku towarowego
(...). Dodatkowo Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie ze wspomnianym pismem Urzedu Patentowego RP z 16 grudnia
2010r.,znak towarowy (...) zarejestrowany zostal na rzecz (...). (...) zsiedzibg w T. ((...)) wylacznie w zakresie towaréw
zawartych w klasie 9, tj. maszyn (urzadzen) elektronicznych i programoéw komputerowych. Brak jest podstaw do
rozciggniecia ochrony z tytulu prawa ochronnego na znak towarowy (...) w innym (szerszym) zakresie.

Sad Okregowy powolal na marginesie poczynionych rozwazan, ze przy ocenie, czy konkretne dzialanie stanowi
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, nalezy uwzgledni¢ przepisy okreslajace tre$¢ prawa ochronnego
na znak towarowy. Zgodnie bowiem z treécia art. 155 Pwp, prawo ochronne na znak towarowy nie rozciaga sie na
dzialania dotyczace towardéw ze znakiem, polegajace w szczeg6lnoéci na ich oferowaniu do sprzedazy lub dalszym
wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda. Nie stanowi rdOwniez naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne dzialania, o ktérych mowa w ust. 1, dotyczace towarow
oznaczonych tym znakiem towarowym, jezeli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda. Przepiséw nie stosuje sie, jezeli
przemawiajg za tym uzasadnione wzgledy, ktére pozwalajg uprawnionemu sprzeciwi¢ sie dalszej dystrybucji towaréw,
w szczegoblnosci, jezeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni sie lub pogorszy stan towaréw. Zgodnie za$ z trescia art. 156
Pwp, prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania w obrocie przez inne
osoby: 1) ich adres6w oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczen indywidualizujacych danego przedsiebiorce lub jego
przedsiebiorstwo; 2) oznaczen wskazujacych w szczegolno$ci na cechy i charakterystyke towaréw, ich rodzaj, ilos¢,
jako$é¢, przeznaczenie, pochodzenie czy date wytworzenia lub okres przydatno$ci; 3) zarejestrowanego oznaczenia lub



oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi o oferowane
cze$ci zamienne, akcesoria lub ustugi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jezeli prawo do jego uzywania
przez te osoby wynika z innych przepiséw ustawy. Uzywanie oznaczen wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko
wowczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom uzywajacego i nabywcow towardéw i jednoczesnie jest
zgodne z uczciwymi praktykami w produkeji, handlu lub ustugach.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, sens konstrukeji wyczerpania prawa do znaku towarowego, o ktorej
mowa w art. 155 Pwp, polega na tym, ze uprawniony do znaku wraz z przeniesieniem wlasno$ci i wydaniem towarow
opatrzonych nalezacym do niego znakiem towarowym traci mozliwoé¢ kontroli dalszej dystrybucji tych towarow.
Kazdy kolejny nabywca towaru, co do ktérego prawo do znaku zostalo wyczerpane, moze nim swobodnie rozporzadzaé,
przyktadowo jesli para sportowych butéw opatrzona znakiem towarowym zostala sprzedana na terenie Hiszpanii przez
producenta butow lub jego oficjalnego dystrybutora, to co do zasady kazdy kolejny nabyweca tej pary butéw moze je
sprzedat za dowolna cene w kazdym kraju nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego — EOG (w tym w
Polsce). Natomiast opisane w art. 156 Pwp, wyjatki dozwolonego uzywania otwieraja dostep dla innych uczestnikow
obrotu do korzystania z grupy oznaczen niezbednych dla prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Wymaga przy tym
zaznaczenia, ze korzystanie z wszystkich wymienionych w art. 156 Pwp, oznaczen jest mozliwe jedynie, gdy odpowiada
ono usprawiedliwionym potrzebom uzywajacego i nabywcow towaréw oraz jednocze$nie jest zgodne z uczciwymi
praktykami w produkcji, handlu, ustugach.

Przechodzac do oceny dzialania pozwanego na tle wskazanych przez powoda przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Sad Okregowy wskazal, ze ustr6j Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolno$ci
gospodarczej i swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujgcy na krajowym rynku moze podejmowaé
dzialania zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéw - nabywcoéw oferowanych przezen towardéw i ustlug. Dzialania
konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze intereséw innych uczestnikow
obrotu, sg co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile sg one sprzeczne
z prawem i reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnoéci gospodarczej w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéow (art. 1 ustawy) i nie moze by¢ traktowana, jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogoble, w celu zachowania dominujacej pozycji. Zgodnie z przepisem art. 3 powolanej
ustawy, czynami nieuczciwej konkurencji sa dzialania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagrazaja
lub naruszaja interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Ich przykladowe wyliczenie znajduje sie za$§ w ust. 2
powolanego przepisu. Uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przeslanek: (i) czyn ma charakter konkurencyjny, (ii) narusza lub zagraza interesowi
innego przedsiebiorcy lub klienta, (iii) jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak slusznie stwierdzil Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 22 listopada 2000 r. (I ACa 688/00, OSA
2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze byé¢ uznane za czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu art. 3 ust.1. Dyspozycja tego przepisu objete sa tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktore
zagrazaja lub naruszaja interes przedsiebiorcy, co ma miejsce wowczas, gdy dzialania (zaniechanie) konkurenta
powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwo$ci nabycia lub zbytu oferowanych débr i uslug (tak
tez: B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialno$ci za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet
Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161). Sad Okregowy wskazal przy tym, ze
konkurencyjne sa wylacznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowej, majace
na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej
badz oslabienie cudzej. Naruszenie lub zagrozenie intereséw gospodarczych innych uczestnikow rynku musi mieé
charakter bezpo$redni i realny. Musza one by¢ zdolne wywieraé¢ wplyw na innych przedsiebiorcow konkurentéw (albo
na konsumentdéw) i niekorzystnie oddzialywaé na ich sytuacje.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwi¢ wtedy, gdy na skutek dzialania konkurencyjnego
nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwoSci nabywania lub zbywania débr badz ushug.
Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy,
ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dzialan nieuczciwie



konkurencyjnych shluzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiazek wskazania i
udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialno$ci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody
iistnienia zwiazku przyczynowego (art.415 i art. 361 §1 w zw. z art. 6 k.c.).

W obecnym stanie prawnym, Sad Okregowy nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykladni pojecia naruszenia
interesu gospodarczego, mogacej uzasadnia¢ stosowanie przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
do wszystkich samodzielnych podmiotéw prawnych, tylko z tej przyczyny, ze ze wzgledu na istniejace powigzania,
ewentualne nieuczciwe konkurencyjne dzialania podmiotu obowiazanego, ostatecznie wplywaja takze na ich sytuacje
ekonomiczng (np. producenta czy dostawcy). Takie rozumienie pojecia naruszenia lub zagrozenia interesu innego
przedsiebiorcy mogloby, w istniejagcym ustroju gospodarczym, prowadzi¢ w skrajnych przypadkach do stwierdzenia,
ze whasciwie kazdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub wiekszym stopniu dotkniety dzialaniem nieuczciwie
konkurencyjnym, kazdy zatem moéglby dochodzi¢ na drodze sadowej roszczen objetych norma art. 18 u.z.n.k.
Stuszne, w przekonaniu Sadu Okregowego, jest uznanie, ze roszczenia z art. 18 u.z.n.k., w tym réwniez roszczenie
powoda sformulowane w niniejszej sprawie, stuza wylacznie przedsiebiorcom prowadzacym dzialalnoéc gospodarcza
na polskim rynku, ktorych interesy gospodarcze zostaly bezposrednio naruszone lub zagrozone, a ustawa nie ma
zastosowania do podmiotéw zagranicznych, ktore nie prowadza w Polsce dzialalno$ci, a jedynie sa gospodarczo
powiazane z polskimi przedsiebiorcami, zachowujacymi odrebnoé¢ prawna i ekonomiczng, ktérym zbywaja swoje
towary lub udzielaja licencji na uzywanie znakéw towarowych (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 23 pazdziernika 2003
r. VCK 411/02; wyroki Sadow Apelacyjnych w Poznaniu z 13 grudnia 2005 r.  ACa 568/05 i w Katowicach z 277 lutego
2009 .V ACa 308/08).

W $wietle powyzszych rozwazan zdaniem Sadu Okregowego powodowi (...) (...) zsiedziba w D. ((...)), nie stuzy ochrona
interesOw gospodarczych gwarantowana ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
albowiem to nie jej interesy gospodarcze zostaly bezpoérednio naruszone lub zagrozone. Powod nie wykazal, ze jest
obecny na polskim rynku, tj. prowadzi bezposrednia sprzedaz swoich produktow ergo, ze to jego, jako prowadzacego
dzialalno$é gospodarcza na polskim rynku, bezposrednie interesy gospodarcze zostaly bezposrednio naruszone lub
zagrozone. Co wiecej z treéci pozwu jednoznacznie wynika, ze wylgcznym dystrybutorem ploteréw (...) na rynek polski
jest (...) sp. z 0.0. i to tej spolki bezposrednie interesy gospodarcze, jako prowadzacej dzialalno$é gospodarcza na
polskim rynku, zostaly ewentualnie naruszone lub zagrozone przez dzialania pozwanego. Zatem stosunek konkurencji,
ktéry moglby by¢ poddawany ocenie z punktu widzenia zgodnoSci z zasadami uczciwoéci kupieckiej istnieje pomiedzy
wylacznym dystrybutorem produktéw powoda tj. (...) sp. z 0.0. a pozwanym, ktéry prowadzi ich sprzedaz za
posérednictwem Internetu. To wylacznemu dystrybutorowi urzadzen (...), a nie powodowi stuza roszczenia z art. 18
u.z.n.k., w tym réwniez roszczenia objete pozwem w niniejszej sprawie.

Niezaleznie od powyzszego Sad Okregowy zwazyl, ze przeprowadzone w sprawie postepowanie dowodowe wykazato,
ze pozwany R. W. od lipca 1999 r., prowadzil dzialalno§¢ gospodarczg, jako pelnomocnik pod nazwa (...) (...) R.
W., a nastepnie od czerwca 2011 r. jako (...) (...) W.. Powod w toku postepowania nie wykazal, by R. W. pozwany,
jako osoba fizyczna prowadzaca dzialalnoéé gospodarcza pod wskazang wyzej nazwa, ponosil odpowiedzialno$c za
dzialania podmiotéw o nazwie: (...) sp. z 0.0., (...), A., (...) s.c,, (...) (...). Fakt, ze pozwany R. W., jako osoba
fizyczna pelni funkcje czlonka zarzadu podmiotéw (...) sp. z 0.0. czy (...) sp. z 0.0., ktdéra uzytkuje strone (...).pl, a
takze ze zostal ustanowiony pelnomocnikiem podmiotu o nazwie (...) s.c. (dzialalno$ci gospodarczej M. W. i P. R.
prowadzonej w formie spotki cywilnej), nie przesadza jeszcze o legitymacji biernej w niniejszej sprawie, w zakresie
dzialan podejmowanych przez wymienione podmioty trzecie. Powdd nie wykazal réwniez zadnego zwiazku pozwanego
z podmiotami o nazwie E. (...) i A., nie oferujac w tym wiarygodnego zakresie materialtu dowodowego. Sad Okregowy
podkreslil, ze wszystkie te podmioty prowadzily dzialalno$¢ gospodarcza na wlasne ryzyko i wlasny rachunek, a przede
wszystkim nie za po$rednictwem strony (...) ktora procz zarejestrowania nie jest aktywna.

Odno$nie za$ do oznaczenia prowadzonej przez pozwanego dzialalno$ci gospodarczej jako (...) (...) W., zdaniem
Sadu Okregowego nie jest to oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzac klientow w blad co do tozsamosci
pozwanego i powoda (...) (...). Sad Okregowy podkredlil, ze m.in. $wiadek M. J. zwracal uwage, iz klienci powoda



dzialajacego na rynku polskim przez jej wylacznego dystrybutora (...) sp. z0.0., to podmioty profesjonalne, przewaznie
agencje reklamowe zawodowo zajmujace sie drukiem wielkopowierzchniowym, tzw. ,zamkniety biznes”. W tych
okoliczno$ciach trudno przyjaé za uzasadnione twierdzenie, ze taki profesjonalny podmiot moze zosta¢ wprowadzony
w blad przez pozwanego, co do tozsamosci jego dziatalno$ci z nazwa powoda tj. (...) (...) czy tez samego znaku (...). Na
pierwszy bowiem rzut oka pisownia firmy powoda oraz pisownia znaku towarowego, na ktory sie powotuje, czyli (...),
w tym wielko$¢ liter i czcionka, r6znig sie od nazwy dzialalnosci prowadzonej przez pozwanego na tyle, by potencjalni
klienci byli w stanie dostrzec, ze chodzi o innych przedsiebiorcéw. Zdaniem Sadu Okregowego nalezy brac¢ pod uwage
profesjonalny charakter odbiorcéw (klientéw) powoda, jak réwniez wiedze o jedynym oficjalnym dystrybutorze na
rynku (...).

Odnoénie za§ do oznaczenia prowadzonej przez pozwanego dzialalnoSci gospodarczej jako (...) (...) W., zdaniem
Sadu Okregowego nie jest to oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadza¢ klientéw w blad co do tozsamo$ci
pozwanego i powoda (...) (...). Sad Okregowy podkreélil, ze m.in. $wiadek M. J. zwracal uwage, iz klienci powoda
dzialajacego na rynku polskim przezjej wylacznego dystrybutora (...) sp. z 0.0., to podmioty profesjonalne, przewaznie
agencje reklamowe zawodowo zajmujace sie drukiem wielkopowierzchniowym, tzw. ,zamkniety biznes”. W tych
okoliczno$ciach trudno przyjgé za uzasadnione twierdzenie, ze taki profesjonalny podmiot moze zostaé wprowadzony
w blad przez pozwanego, co do tozsamo$ci jego dzialalnoSci z nazwa powoda tj. (...) (...) czy tez samego znaku (...). Na
pierwszy bowiem rzut oka pisownia firmy powoda oraz pisownia znaku towarowego, na ktory sie powoluje, czyli (...),
w tym wielko$¢ liter i czcionka, r6znig sie od nazwy dzialalno$ci prowadzonej przez pozwanego na tyle, by potencjalni
klienci byli w stanie dostrzec, ze chodzi o innych przedsiebiorcow. Zdaniem Sadu Okregowego nalezy bra¢ pod uwage
profesjonalny charakter odbiorcow (klientéw) powoda, jak réwniez wiedze o jedynym oficjalnym dystrybutorze na
rynku (...).

Zdaniem Sadu Okregowego powodd nie wykazal réwniez, ze pozwany na targach branzowych na swoim stanowisku
wykorzystywal zastrzezony znak towarowy (...) wprowadzajac w blad potencjalnych klientéw w ten sposéb, ze stwarzatl
pozory funkcjonowania na terenie Polski jako dystrybutora oryginalnych produktow (...). Sad Okregowy podkreslil, ze
powdd nie przedstawil zadnego dowodu na okoliczno$¢, ze pozwany w ramach prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej
(bo tak zostal okreSlony jako strona pozwana w niniejszej sprawie) byl obecny na targach branzowych i na swoim
stanowisku tj. stanowisku oznaczonym nazwa jego dzialalnoéci gospodarczej (...) (...) W., wykorzystywal zastrzezony
znak towarowy (...). Zalaczone do akt kopie zdjeé, na ktérych widaé dwoch nieznanych mezcezyzn, nie potwierdzaja
obecno$ci pozwanego na tych targach oraz zarzucanych mu w tym zakresie dzialan. Przyjmujac nawet, iz jednym z
widocznych mezczyzn jest pozwany, to z bacznej obserwacji przedstawionych fotografii nie wynika, by uznaé owych
panéw za dystrybutoréw autoryzowanych firmy (...), a jedynie sprzedawcoéw atramentéw dedykowanych zar6wno
do marki M., jak i maszyn marki R., M. i to przez firme (...). Z do§wiadczenia zyciowego Sadu Okregowego wynika,
iz komponenty eksploatacyjne dedykowane do urzadzen cyfrowych nie oznaczaja, iz pochodza one bezposrednio
od producenta sprzetu, jako oryginalne materialy eksploatacyjne, stanowigc w mowie potocznej — owe zamienniki,
zar6wno tuszy, jak i toneréw do drukarek.

Zdaniem Sadu Okregowego powdd nie wykazal rowniez, ze pozwany na targach branzowych na swoim stanowisku
wykorzystywal zastrzezony znak towarowy (...) wprowadzajac w blad potencjalnych klientéw w ten sposob, ze stwarzal
pozory funkcjonowania na terenie Polski jako dystrybutora oryginalnych produktéw (...). Sad Okregowy podkreslil, ze
powdd nie przedstawil zadnego dowodu na okoliczno$¢, ze pozwany w ramach prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej
(bo tak zostal okreslony jako strona pozwana w niniejszej sprawie) byt obecny na targach branzowych i na swoim
stanowisku tj. stanowisku oznaczonym nazwa jego dzialalno$ci gospodarczej (...) (...) W., wykorzystywal zastrzezony
znak towarowy (...). Zalaczone do akt kopie zdje¢, na ktérych wida¢ dwoch nieznanych mezezyzn, nie potwierdzaja
obecnoéci pozwanego na tych targach oraz zarzucanych mu w tym zakresie dzialan. Przyjmujac nawet, iz jednym z
widocznych mezczyzn jest pozwany, to z bacznej obserwacji przedstawionych fotografii nie wynika, by uznaé owych
pandéw za dystrybutoréw autoryzowanych firmy (...), a jedynie sprzedawcoéw atramentéw dedykowanych zaréwno
do marki M., jak i maszyn marki R., M. i to przez firme (...). Z do§wiadczenia zyciowego Sadu Okregowego wynika,
iz komponenty eksploatacyjne dedykowane do urzadzen cyfrowych nie oznaczaja, iz pochodza one bezposrednio



od producenta sprzetu, jako oryginalne materialy eksploatacyjne, stanowigc w mowie potocznej — owe zamienniki,
zarOéwno tuszy, jak i toneréw do drukarek.

Odnoszac sie za$ zarzucanego pozwanemu naruszenia art. 14 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
polegajacego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzacych w dobre imie powoda, tj. umieszczeniu w
dniu 6 stycznia 2010 r., na portalu internetowym (...).pl jako drukformat W. wpiséw o tresci:

»hie znam gorszego dostawcy ploter6w. Gwarancja i serwis to czysta fikcja. Nigdy nie dotrzymuja terminéw, nie
odbieraja telefonéw, a jedyne co dobrze robig to wystawiaja faktury na tysiace zlotych”,

(...) na wszystkim trzyma lape bo ma monopol, wiec nie ma w tym kraju wolnej konkurencji”,

(...) cie oskubie na serwisie no i jeszcze te przestoje (na serwis musisz czekaé¢ miesigcami) i nikogo tam nie obchodzi,
ze splacasz leasing",

Sad Okregowy wskazal, ze w toku postepowania powo6d nie wykazal, iz to pozwany R. W. prowadzacy dzialalno$¢
gospodarcza ww.(...) (...) W., byl autorem tych wpiséw na forum (...) z dnia 6 stycznia 2010 r. Ponadto powdd nie
wykazal w toku niniejszego postepowania, ze byly wpisy o treSci wskazanej przez powoda. Zalaczone przez niego
wydruki z forum (...) z dnia 6 stycznia 2010 r., zawierajg przy wpisach drukformat W. informacje ,wiadomos§é
usunieta z przyczyn regulaminowych”. Nie uszlo réwniez uwadze Sadu, ze zeznania $wiadka M. J. oraz L. L.
jednoznacznie wskazuja, ze kwestionowane przez powoda wpisy na forum (...) formulowane byly pod adresem
wylgcznego dystrybutora marki (...) w Polsce tj. (...) Centrum (...) i odnosily sie, do jako$ci §wiadczonych przez nia
ushug, nie odnosily sie za$ do produktéw (...). W konsekwencji brak bylo podstaw do stwierdzenia naruszenia w tym
zakresie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niezaleznie od powyzszych rozwazan Sad Okregowy zaznaczyl,
ze nawet gdyby zaistnialy przestanki do przypisania pozwanemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji
godzacych w dobre imie powoda tj. umieszczenia w dniu 6 stycznia 2010 r., na portalu internetowym (...) jako
drukformat W. wpiséw o tresci godzacych w dobre imie powoda jako naruszenia art. 14 ust 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, to podlegalo by oddaleniu, wobec zgloszonego przez pozwanego zarzutu przedawnienia (data
wniesienia pozwu w niniejszej sprawie to 4 czerwca 2014 r.). Uzasadnialby oddalenie uplyw trzyletniego terminu
przedawnienia roszczen z czynow nieuczciwej konkurencji, o ktorym mowa w art. 20 powolywanej ustawy.

Zarzutu naruszenia przez pozwanego art. 16 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegal na reklamie
majacej na celu wprowadzenie w blad potencjalnych klientéw pozwanego poprzez sprawienia wrazenia, ze pozwany
jest dystrybutorem firmy (...). Sad Okregowy podkreslil, ze przepis art. 16 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy stanowi,
iz czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzajgca klienta w blad i mogaca przez to wplynaé na jego
decyzje, co do zakupu towaru lub skorzystania z ushugi. Dla powstania czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
powolanego przepisu, jest konieczna kumulatywna realizacja nastepujacych trzech przestanek. Po pierwsze, chodzi
o reklame. Po drugie, jest to reklama, ktéra moze wprowadzaé¢ w blad. Po trzecie, ta reklama moze wplywa¢ na
decyzje klienta, co do nabycia towaréw (ustug). W ocenie Sadu Okregowego przestanek tych powdd nie wykazal. W
niniejszej sprawie strona powodowa zarzucala pozwanemu, ze wprowadzajac klientow w blad sprzedawal im plotery
marki (...), przy czym kontrahenci pozwanego byli przekonani, ze jest dystrybutorem produktow (...) albowiem ten
reklamowal sie w sposob nieprawdziwy i wprowadzajacy w blad. Rozwazania w tym zakresie Sad Okregowy rozpoczat
od wskazania, ze pow6d nie przedstawil zadnego ogloszenia (reklamy) zamieszczonej przez pozwanego prowadzacego
dzialalno$é gospodarcza pod nazwa (...) (...) R.W.,a czy tez (...) (...) W.. Zalgczone wydruki ofert sprzedazy ploteréw
M. okreslaja sprzedajgcych w taki sposob, ze nie mozna jednoznacznie stwierdzic¢, iz jest to pozwany prowadzacy
dzialalno$§é gospodarcza o wskazanej wyzej nazwie. Dalej Sad dodal, ze przeprowadzone w sprawie postepowanie
dowodowe wykazalo oferowanie do sprzedazy ploteré6w wielkoformatowych firmy (...) przewaznie pochodzace z rynku
wtornego (uzywanych) przez pozwanego w ramach prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej najpierw (...) (...) R.W., a
nastepnie od czerwca 2011 1. - (...) (...) W.. Wskazywali na to choc¢by $wiadkowie E. M. czy P. J.. Nie budzilo réwniez
watpliwoéci Sadu Okregowego, ze pozwany oferowal do sprzedazy akcesoria do tych urzadzeh w tym atramenty, a
takze Swiadczyl ushugi serwisowe. Jednakze na podstawie zeznan §wiadkow, w tym $wiadka P. J. i cze$ciowo L. L.,



ustalono, Ze oferujac urzadzenia M., akcesoria do nich czy tez Swiadczac uslugi serwisowe, pozwany nie przedstawial
sie jako autoryzowany przedstawiciel czy dystrybutor firmy (...). Urzadzenia oferowane przez niego byly uzywane
i pochodzily z zagranicy, co potwierdzil rowniez §wiadek M. J.. W konsekwencji zdaniem Sadu Okregowego uzycie
w ofercie sprzedawanych urzadzen nazwy jej producenta nie spelia przeslanek reklamy wprowadzajacej w blad, a
jedynie stanowi informacje o reklamowanym produkcie. Podobnie wypowiedzial sie Sad Najwyzszy w wyroku z 27
pazdziernika 2004 r. (III CK 410/03), zgodnie z ktérym uzycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i
informacyjnym jest dozwolone, jesli nie prowadzi do mylgcego wrazenia o istnieniu gospodarczych powiazan miedzy
uprawnionym ze znaku, a uzywajacym tego znaku. Zdaniem Sadu Okregowego biorac pod uwage profesjonalny
charakter odbiorcow ploteréw wielkoformatowych, brak powolywania sie przez pozwanego na bycie dystrybutorem
urzadzen M., brak informacji, ze oferowane przez niego urzadzenia sa nowe, znaczna réznice w cenie uzywanych
urzadzen w poréwnaniu do ploteréw nowych oferowanych przez wylacznego dystrybutora, a wreszcie okoliczno$é, ze
wpisujac do przegladarki internetowej google.pl haslo (...), sie¢ nie kieruje nas na strone pozwanego tylko w pierwszej
kolejnosci wyswietla (...), a nastepnie strone wylacznego dystrybutora na Polske (...) brak jest uzasadnionych podstaw
do przyjecia, ze reklamowanie przez pozwanego oferowanego przez niego uzywanego sprzetu M. jako faktycznie
sprzetu tej firmy, spelia przestanki omawianego czynu nieuczciwej konkurencji. Podkreélit Sad Okregowy, ze prawo
ochronne na znak towarowy nie rozciaga sie na dzialania dotyczace towaréw ze znakiem, polegajace w szczegolnoSci
na ich oferowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem, jesli
towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego
lub za jego zgoda. Nie stanowi takze naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import, ani inne dzialania
dotyczace towar6w oznaczonych tym znakiem towarowym, jesli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda. Powdd nie wykazal w
toku postepowania, by pozwany oferowal do sprzedazy nowe plotery M. pochodzace bezposrednio od producenta z
pominieciem wylacznego dystrybutora (...) sp. z 0.0. oraz ze w reklamie tego sprzetu podawatl sie wlaénie za takiego
dystrybutora. Oferowanie za$ ploter6w uzywanych czy tez powystawowych (demonstracyjnych) lub tez pochodzacych
z innych krajow, z informacja w ofercie (reklamie), ze jest to sprzet firmy (...) nie jest zakazane i nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji. Ochrona znaku nie moze powodowa¢ zaniku konkurencji i mozno$é pozyskania sprzetu
komputerowego znanych marek z rynku wtornego jedynie od oficjalnych dystrybutoréw. Czyny takie zmierzalyby
bezposrednio do monopolu i prob przejecia caloéci rynku przez jeden podmiot. Sad Okregowy nadmienil, iz powod nie
wykazal, by dzialania pozwanego sprawialy wrazenie istnienia powiazan gospodarczych miedzy nim, a wlascicielem
znaku towarowego, naruszaly warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzy$ci wynikajacych z jego
charakteru odrézniajacego albo renomy, albo prowadzily do dyskredytacji lub oczerniania znaku. Jak wskazywano
wyzej blizej nieokreslone osobowo wpisy na forum dyskusyjnym dotyczyly dzialan firmy (...) w zakresie obslugi, a
nie ,,oczerniania” znaku (...).

Zarzutu naruszenia przez pozwanego art. 16 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegal na reklamie
majacej na celu wprowadzenie w blad potencjalnych klientow pozwanego poprzez sprawienia wrazenia, ze pozwany
jest dystrybutorem firmy (...). Sad Okregowy podkreslil, ze przepis art. 16 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy stanowi,
iz czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzajgca klienta w blad i mogaca przez to wplyngé na jego
decyzje, co do zakupu towaru lub skorzystania z ushugi. Dla powstania czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
powolanego przepisu, jest konieczna kumulatywna realizacja nastepujacych trzech przeslanek. Po pierwsze, chodzi
o reklame. Po drugie, jest to reklama, ktéra moze wprowadza¢ w blad. Po trzecie, ta reklama moze wplywaé na
decyzje klienta, co do nabycia towaréw (ustug). W ocenie Sadu Okregowego przestanek tych powdd nie wykazal. W
niniejszej sprawie strona powodowa zarzucala pozwanemu, ze wprowadzajac klientéw w blad sprzedawal im plotery
marki (...), przy czym kontrahenci pozwanego byli przekonani, ze jest dystrybutorem produktéow (...) albowiem ten
reklamowal sie w spos6b nieprawdziwy i wprowadzajacy w blad. Rozwazania w tym zakresie Sad Okregowy rozpoczal
od wskazania, ze pow6d nie przedstawil zadnego ogloszenia (reklamy) zamieszczonej przez pozwanego prowadzacego
dzialalno$é gospodarcza pod nazwg (...) (...) R.W.,aczytez (...) (...) W.. Zalaczone wydruki ofert sprzedazy ploterow
M. okreslaja sprzedajacych w taki sposob, ze nie mozna jednoznacznie stwierdzié, iz jest to pozwany prowadzacy
dzialalno$é gospodarcza o wskazanej wyzej nazwie. Dalej Sad dodal, ze przeprowadzone w sprawie postepowanie
dowodowe wykazalo oferowanie do sprzedazy ploteréw wielkoformatowych firmy (...) przewaznie pochodzace z rynku



wtbrnego (uzywanych) przez pozwanego w ramach prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej najpierw (...) (...) R.W,, a
nastepnie od czerwca 2011 1. - (...) (...) W.. Wskazywali na to choc¢by §wiadkowie E. M. czy P. J.. Nie budzito réwniez
watpliwosci Sadu Okregowego, ze pozwany oferowal do sprzedazy akcesoria do tych urzadzen w tym atramenty, a
takze $wiadczyt ustugi serwisowe. Jednakze na podstawie zeznan §wiadkow, w tym §wiadka P. J. i czedciowo L. L.,
ustalono, ze oferujac urzadzenia M., akcesoria do nich czy tez §wiadczac ustugi serwisowe, pozwany nie przedstawial
sie jako autoryzowany przedstawiciel czy dystrybutor firmy (...). Urzadzenia oferowane przez niego byly uzywane
i pochodzily z zagranicy, co potwierdzil rowniez §wiadek M. J.. W konsekwencji zdaniem Sadu Okregowego uzycie
w ofercie sprzedawanych urzadzen nazwy jej producenta nie speklnia przestanek reklamy wprowadzajacej w blad, a
jedynie stanowi informacje o reklamowanym produkcie. Podobnie wypowiedzial sie Sad Najwyzszy w wyroku z 27
pazdziernika 2004 r. (III CK 410/03), zgodnie z ktérym uzycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i
informacyjnym jest dozwolone, jesli nie prowadzi do mylgcego wrazenia o istnieniu gospodarczych powigzan miedzy
uprawnionym ze znaku, a uzywajacym tego znaku. Zdaniem Sadu Okregowego biorac pod uwage profesjonalny
charakter odbiorcow ploteréw wielkoformatowych, brak powolywania sie przez pozwanego na bycie dystrybutorem
urzadzen M., brak informacji, ze oferowane przez niego urzadzenia sg nowe, znaczng roznice w cenie uzywanych
urzadzen w poréwnaniu do ploter6w nowych oferowanych przez wylacznego dystrybutora, a wreszcie okoliczno$é, ze
wpisujac do przegladarki internetowej google.pl hasto (...), sie¢ nie kieruje nas na strone pozwanego tylko w pierwszej
kolejnosci wys$wietla (...), a nastepnie strone wylacznego dystrybutora na Polske (...) brak jest uzasadnionych podstaw
do przyjecia, ze reklamowanie przez pozwanego oferowanego przez niego uzywanego sprzetu M. jako faktycznie
sprzetu tej firmy, spelnia przestanki omawianego czynu nieuczciwej konkurencji. Podkreélit Sad Okregowy, ze prawo
ochronne na znak towarowy nie rozciaga sie na dzialania dotyczace towaréw ze znakiem, polegajace w szczegolnos$ci
na ich oferowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towaréw oznaczonych tym znakiem, jesli
towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego
lub za jego zgoda. Nie stanowi takze naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import, ani inne dzialania
dotyczace towardéw oznaczonych tym znakiem towarowym, jesli towary te zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda. Powod nie wykazal w
toku postepowania, by pozwany oferowal do sprzedazy nowe plotery M. pochodzgce bezposrednio od producenta z
pominieciem wylacznego dystrybutora (...) sp. z 0.0. oraz ze w reklamie tego sprzetu podawal sie wlaénie za takiego
dystrybutora. Oferowanie za$ ploteréw uzywanych czy tez powystawowych (demonstracyjnych) lub tez pochodzacych
z innych krajow, z informacja w ofercie (reklamie), ze jest to sprzet firmy (...) nie jest zakazane i nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji. Ochrona znaku nie moze powodowa¢ zaniku konkurencji i mozno$é pozyskania sprzetu
komputerowego znanych marek z rynku wtérnego jedynie od oficjalnych dystrybutoréw. Czyny takie zmierzaltyby
bezpos$rednio do monopolu i préb przejecia caloéci rynku przez jeden podmiot. Sad Okregowy nadmienil, iz powdd nie
wykazal, by dzialania pozwanego sprawialy wrazenie istnienia powigzan gospodarczych miedzy nim, a wlaScicielem
znaku towarowego, naruszaly warto§¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzySci wynikajacych z jego
charakteru odrézniajacego albo renomy, albo prowadzily do dyskredytacji lub oczerniania znaku. Jak wskazywano
wyzej blizej nieokresSlone osobowo wpisy na forum dyskusyjnym dotyczyly dzialan firmy (...) w zakresie obshugi, a
nie ,,oczerniania” znaku (...).

W uzupelnieniu powyzszych rozwazan Sad Okregowy odniost sie do art. 43" k.c., na ktéry powolywala sie strona
powodowa. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sgdowym, ochrona prawa do firmy nie polega na tym, ze
pozostali uczestnicy obrotu gospodarczego lub prawnego nie moga uzywac okreslenn wchodzacych w sktad nazwy

stanowigcej cudza firme cho¢by slowa. Przepis art. 43'° k.c., stanowi podstawe odpowiedzialnoéci za zagrozenie
cudzym dzialaniem ,prawa do firmy”, a wiec prawa do dzialania w obrocie gospodarczym pod okreslona firma.
Przepis ten chroni nieuprawnione uzycie firmy przez jej przywlaszczenie, dzialanie pod firma, podszywanie sie
pod firme i w ten sposéb wdzieranie sie w klientele przedsiebiorcy. Zagrozenie prawa do firmy ma miejsce, gdy
z okoliczno$ci sprawy wynika, ze firma przedsiebiorcy zostala uzyta w taki sposob, ktéry wiaze sie z ryzykiem
pomylki co do tozsamoSci przedsiebiorcow lub mialo na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiebiorcy,
wyeliminowanie go z rynku, podwazenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiebiorcy (tak
w wyroku Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z 26 lipca 2012 r., I ACa 486/12, podobnie NSA w wyroku z 20



wrzeénia 2006 r., II GSK 120/06). Tymczasem w toku postepowania w niniejszej sprawie powod nie wykazal, ze
jej firma ,zostala uzyta w taki sposbb, ktory wiaze sie z ryzykiem pomytki, co do tozsamos$ci przedsiebiorcow lub
mialo na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiebiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podwazenie zaufania
klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiebiorcy”. Poérod zalaczonego do akt materialu dowodowego brak
jest dowodu, ze postugiwanie sie strona (...) czy tez nazwa dzialalnosci (...) (...) W. bylo przez pozwanego uzywane
w taki sposob, ze powodowalo ryzyko pomylki, co do tozsamos$ci powoda i pozwanego. Przede wszystkim ponownie
podkresli¢ nalezy, ze powod nie wystepuje bezpos$rednio w obrocie na terytorium Polski, a ponadto nie wykazal, by
uzywanie przez pozwanego wskazanych oznaczen, w okoliczno$ciach niniejszej sprawy bylo w ,,celu zdyskredytowania
uprawnionego przedsiebiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podwazenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego
imienia przedsiebiorcy”.

W uzupelnieniu powyzszych rozwazan Sad Okregowy odniost sie do art. 43" k.c., na ktéry powolywala sie strona
powodowa. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sgdowym, ochrona prawa do firmy nie polega na tym, ze
pozostali uczestnicy obrotu gospodarczego lub prawnego nie moga uzywac okreslenn wchodzacych w sktad nazwy

stanowigcej cudza firme cho¢by slowa. Przepis art. 43'° k.c., stanowi podstawe odpowiedzialnoéci za zagrozenie
cudzym dzialaniem ,prawa do firmy”, a wiec prawa do dzialania w obrocie gospodarczym pod okreslona firma.
Przepis ten chroni nieuprawnione uzycie firmy przez jej przywlaszczenie, dzialanie pod firma, podszywanie sie
pod firme i w ten sposéb wdzieranie sie w klientele przedsiebiorcy. Zagrozenie prawa do firmy ma miejsce, gdy
z okoliczno$ci sprawy wynika, ze firma przedsiebiorcy zostala uzyta w taki sposob, ktéry wiaze sie z ryzykiem
pomylki co do tozsamoSci przedsiebiorcow lub mialo na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiebiorcy,
wyeliminowanie go z rynku, podwazenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiebiorcy (tak
w wyroku Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z 26 lipca 2012 r., I ACa 486/12, podobnie NSA w wyroku z 20
wrzeénia 2006 r., II GSK 120/06). Tymczasem w toku postepowania w niniejszej sprawie powod nie wykazal, ze
jej firma ,zostala uzyta w taki sposbb, ktoéry wiaze sie z ryzykiem pomytki, co do tozsamos$ci przedsiebiorcow lub
mialo na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiebiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podwazenie zaufania
klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiebiorcy”. Poérod zalaczonego do akt materialu dowodowego brak
jest dowodu, ze postugiwanie sie strona (...) czy tez nazwa dzialalnosci (...) (...) W. bylo przez pozwanego uzywane
w taki sposob, ze powodowalo ryzyko pomylki, co do tozsamos$ci powoda i pozwanego. Przede wszystkim ponownie
podkresli¢ nalezy, ze powod nie wystepuje bezpos$rednio w obrocie na terytorium Polski, a ponadto nie wykazal, by
uzywanie przez pozwanego wskazanych oznaczen, w okoliczno$ciach niniejszej sprawy bylo w ,,celu zdyskredytowania
uprawnionego przedsiebiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podwazenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego
imienia przedsiebiorcy”.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 98 k.p.c. ustalajac, ze pozwany R. W. wygral sprawe w
100%, pozostawiajac szczegblowe wyliczenie kosztow postepowania referendarzowi sadowemu, na podstawie art. 108
§1k.p.c. (punkt IT /drugi/ wyroku). W punkcie III (trzecim) wyroku, stosownie do tresci art. 13 ust 1 ustawy z 28 lipca
2005 1. 0 kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014, poz. 101) ustalono oplate ostateczna za uiszczona.

Powod zaskarzyt wyrok Sadu Okregowego w czesci w zakresie zgdania:

- zobowigzania pozwanego aby zaniechal niedozwolonych dzialan poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku
towarowego (...), aw szczego6lnos$ci z witryny internetowej (...) wykreslenie znaku (...) zrejestru ewidencji dziatalnos$ci
gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach
dla $wiadczonych ustug, zamieszczania w dokumentacji handlowej, postugiwania sie znakiem w $rodkach masowego
przekazu w celu reklamy,

- zobowiazania pozwanego aby zaniechal niedozwolonych dzialan poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku
towarowego (...), aw szczegolnos$ci z witryny internetowej (...) wykreSlenie znaku (...) z rejestru ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach



dla $wiadczonych ustug, zamieszczania w dokumentacji handlowej, postugiwania sie znakiem w $rodkach masowego
przekazu w celu reklamy,

- zobowigzania pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia sie wyroku w
niniejszej sprawie.

- zobowigzania pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia sie wyroku w
niniejszej sprawie.

I. naruszenie przepis6w prawa materialnego, a to:

1. art. 43'° k.c. poprzez jego nieprawidlowa wykladnie skutkujaca przyjeciem, iz ochrona prawa do firmy nie polega
na tym, ze pozostali uczestnicy obrotu gospodarczego lub prawnego nie moga uzywac okreslenn wchodzacych w sktad
nazwy stanowiacej cudza firme choéby stowa, podczas gdy z treéci prawa do firmy wyplywa zakaz podejmowania przez
innych przedsiebiorcow dzialan godzacych w funkcje indywidualizujaca firmy, dzialania te najczeSciej zwiazane beda z
naruszeniem zasady wylacznoSci firmy, polegajacych na uzywaniu na rynku firmy niedostatecznie odrézniajacej sie od
wecze$niejszej firmy, co w konsekwencji doprowadzilo do uznania przez Sad I instancji, ze uzywanie przez pozwanego
firmy swojego przedsiebiorstwa (...). (...). (...): - nie bylo bezprawne, nie powodowalo wprowadzenia w blad, co do
tozsamosci powoda pozwanego, nie naruszato dobrego imienia powoda, nie powodowalo wrazenia istnienia zwigzkéw
gospodarczych pomiedzy powodem i pozwanym,

2. art. 5 u.z.n.k poprzez jego niezastosowanie skutkujace przyjeciem, ze dzialania pozwanego nie wyczerpaly znamion
czynu nieuczciwej konkurencji opisanego we wskazanym przepisie, zgodnie z ktérym czynem nieuczciwej konkurencji
jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzié klientow w blad co do jego tozsamosci, przez uzywanie
firmy, nazwy. Podczas gdy pow6d wykazal w toku postepowania przed Sadem I instancji, ze pozwany w celu oznaczania
swojego przedsiebiorstwa uzyt firmy powddki, ktéra to nazwa zostala weze$niej umieszezona w niemieckim rejestrze
spotek handlowych, przed wpisem do rejestru przedsiebiorstwa pozwanego oznaczonego firma (...). (...). (...), conalezy
uznac¢ za wprowadzanie klientéw pozwanego w blad w zakresie tozsamosci jego przedsiebiorstwa i wystepujacych
zwiazkéw gospodarczych z powodowa spotka i jej zastrzezong marka, uzyskiwanie z tego tytulu korzysci majatkowych
kosztem powoda,

3. art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej, poprzez jego bledng interpretacje, polegajaca
na przyjeciu, ze wykorzystanie przez pozwanego w firmie przedsiebiorstwa firmy powoda i zastrzezonego znaku
towarowego nie wypeknito ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktoére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia
znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym oraz, ze takie uzywanie nie mogto przynie$¢ pozwanemu nienalezng
korzyéc lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku (...). Podczas gdy, pozwany uzywal firmy
powoda i zastrzezonego znaku towarowego do oznaczania sprzedawanych przez siebie produktéow, w szczego6lnosci
akcesoriow i mediéw do druku wielkoformatowego innych niz (...), reklamowania swoich towaréw, uzyskiwal z tego
tytulu korzy$ci na wlasny rachunek, narazal marke (...) na utrate renomy;

II. naruszenie przepisOw postepowania, majgce istotny wplyw na wynik sprawy, a to:

1.art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny dowodéw poprzez brak nalezytej oceny
zgromadzonych dowodowym w tym dowodéw z dokumentéw oraz osobowych zrédel dowodowych uzasadniajacych
w pehni zadanie powoda, a w szczeg6lnoSci poprzez:

a) nienalezyta ocene przedstawionych przez powoda dowodow z dokumentéow, wydruki ze stron internetowych
pozwanego, wydruki z portalu branzowego, dokumentacje fotograficzna, a takze zeznania §wiadkow w szczegolnosci
zeznania Swiadka M. J. poprzez uznanie, ze pozwany nie dopuscil sie czynéw nieuczciwej konkurencji, ze nie naruszyt
prawa do znaku towarowego (...), pomimo iz pozwany nie kwestionowal, ze podjal takie dzialania, zarejestrowat i
uzywal w firmie przedsiebiorstwa znak (...), dzialania te podejmowal celowo wprowadzajac w blad kontrahentow,
co wiecej: -pozwany korzysta z zastrzezonego znaku towarowego bez zgody powoda do dnia dzisiejszego,-przedmiot



prowadzonych przez strony dzialalnoSci gospodarczej jest tozsamy, tj. dotyczy sprzedazy materialéw i urzadzen do
druku wielkoformatowego,-firma powoda oraz nazwa wykorzystywanej przez niego witryny internetowej nie ma
zadnego zwigzku z kontaktami handlowymi ani z dystrybutorem ani z producentem marki (...),-pozwany celowo
wprowadza klientéw w blad co do przedmiotu sprzedazy jak i tozsamosci sprzedajacego,

b) nienalezyta ocene caloksztaltu okolicznoéci dotyczacych dzialan podejmowanych przez pozwanego, ktére wedle
zgromadzonych materialéw dowodowych i zasad do§wiadczenia zyciowego, a takze zasad logicznego rozumowania
wskazuja, ze pozwany Swiadomie i celowo od 2009 r. do dnia dzisiejszego postuguje sie nazwa przedsiebiorstwa
zawierajacg znak towarowy (...), oznacza nim swoje przedsiebiorstwo, dokonuje uzywania nazwy w stosunkach
handlowych, korzysta z nazwy przedsiebiorstwa dzialajac na szkode powoda,

¢) uznanie, ze powod nie posiada prawa do korzystania z zastrzezonego znaku towarowego (...), pomimo iz nalezy do
grupy (...). (...), podczas gdy faktycznie uzywa znaku towarowego (...), zostal w spos6b faktyczny uprawniony przez
zglaszajacego znak do jego uzywania i korzystania, co wiecej zostal nalezycie umocowany przez (...). (...) do dzialania za
nig i w zastepstwie do uzyskania zakazu naruszania znaku towarowego (...), w tym do przejecia domeny (...) uzyskania
odszkodowania, zakazu naruszania - co wynika z przedstawionego umocowania udzielajagcego wymienione prawa,

¢) uznanie, ze powdd nie posiada prawa do korzystania z zastrzezonego znaku towarowego (...), pomimo iz nalezy do
grupy (...). (...), podczas gdy faktycznie uzywa znaku towarowego (...), zostal w sposéb faktyczny uprawniony przez
zglaszajacego znak do jego uzywania i korzystania, co wiecej zostal nalezycie umocowany przez (...). (...) do dzialania za
nig i w zastepstwie do uzyskania zakazu naruszania znaku towarowego (...), w tym do przejecia domeny (...) uzyskania
odszkodowania, zakazu naruszania - co wynika z przedstawionego umocowania udzielajacego wymienione prawa,

e) uznanie, ze dzialania pozwanego podejmowane w stosunku do powoda i takze jego wylacznego przedstawiciela
w  (...) sp. z o0.0. nie byly sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i nie zagrazaly interesowi powoda i
dystrybutorowi, pomimo iz powdd wykazal, ze pozwany nie posiadatl praw do korzystania ze znaku towarowego,
nie istnialy pomiedzy nimi powiazania gospodarcze, byl podmiotem konkurencyjnym, wykorzystywal marke (...) w
celu uzyskania korzysci gospodarczych, przez posiadang domene internetowa reklamowal swoje przedsiebiorstwo,
wprowadzal w blad kontrahentéw powoda,

f) uznanie, ze interesy powoda nie zostaly bezpos$rednio narazone lub zagrozone, z uwagi na brak bezposredniej
sprzedazy swoich produktéw na polskim rynku, podczas gdy powdd jest obecny na rynku polskim, na ktoérym
dostepne sa zar6wno urzadzenia (plotery), jak i materialy eksploatacyjne do druku wielkoformatowego sprzedawane
za poérednictwem wylacznego dystrybutora (...) sp. z 0.0., dzialania pozwanego oddzialywaly na sprzedaz w Polsce
materialow eksploatacyjnych (...) do ploteréw wobec oferowania przez niego zamiennikow podszywajac sie pod marke
powoda.

Stawiajac powyzsze zarzuty powod wnosil o:
1. zmiane zaskarzonego wyroku i:

- zobowiazanie pozwanego, aby zaniechal niedozwolonych dzialan poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku
towarowego (...), aw szczegolnos$ci z witryny internetowej (...) wykreSlenie znaku (...) z rejestru ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach
dla $wiadczonych ustlug, zamieszczania w dokumentacji handlowej, postugiwania sie znakiem w Srodkach masowego
przekazu w celu reklamy,

- zobowigzanie pozwanego, aby zaniechal niedozwolonych dzialan poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku
towarowego (...), aw szczegoblnos$ci z witryny internetowej (...) wykreélenie znaku (...) z rejestru ewidencji dzialalnosci
gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach
dla $wiadczonych ushlug, zamieszczania w dokumentacji handlowej, postugiwania sie znakiem w Srodkach masowego
przekazu w celu reklamy,



- zobowigzanie pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia sie wyroku w
niniejszej sprawie;

- zobowigzanie pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia sie wyroku w
niniejszej sprawie;

Pozwany wnosit o oddalenie apelacji i zasadzenie kosztéw postepowania.
Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
Apelacja powoda nie zastugiwala na uwzglednienie.

Rozpoczynajac od postawionego zarzutu naruszenia prawa procesowego, albowiem tylko prawidlowo ustalony stan
faktyczny gwarantuje trafne zastosowanie przepis6w prawa materialnego, Sad Apelacyjny uznaje go za chybiony.

W postawionym zarzucie akcentowane sg zagadnienia, po pierwsze, prawa powoda do dzialania w zastepstwie (...).
(...), po drugie, naruszenia znaku towarowego (...) poprzez jego uzycie w nazwie dzialalno$ci gospodarczej i domenie,
po trzecie uzycie firmy powoda w firmie pozwanego.

Apelujacy stwierdza, ze Sad pierwszej instancji blednie uznal, ze powo6d nie posiada prawa do korzystania z
zastrzezonego znaku towarowego (...). Takie stwierdzenie nie mialo miejsca. Sad pierwszej instancji wskazal, ze
podmiotem uprawnionym do znaku towarowego (...) jest (...). (...) z siedziba w T. i dlatego temu podmiotowi, a nie
powodowi przystugujg prawa wynikajace z rejestracji znaku towarowego. Poglad Sadu pierwszej instancji co do braku
uprawnien powoda do zgdania ochrony z tytutu rejestracji znaku towarowego (...) jest stuszny. Powdd twierdzil, ze jest
umocowany do dysponowania znakiem towarowym (...), gdyz calos¢ udzialow w spoélce (...) posiada (...) (...)iztego
wywodzit prawo do dysponowania znakiem towarowym (...). Formulujac twierdzenia o naruszeniu prawa do znaku
towarowego (...) powod nie wskazuje podstawy ochrony. Powolanie sie na rejestracje (...) przed Urzedem Patentowym
RP z 16 grudnia 2010 roku zaweza ocene prawng do krajowego znaku towarowego. Sad pierwszej instancji odwolywat
sie do przepiséw prawa wlasno$ci przemyslowej art. 155 i nastepne.

Generalna zasadg prawa znakow towarowych jest, ze prawa wylaczne sa przyznane wlascicielowi znaku towarowego.
Wlaéciciel moze za$ udzieli¢ licencji w odniesieniu do niektorych lub wszystkich towaréw lub ustug, dla ktérych znak
ten jest zarejestrowany (art. 163 Pwp). Nie bylo przedmiotem twierdzen i ocen, na jakiej podstawie powod posiada
prawo do korzystania ze znaku towarowego. Z samego pakietu wlascicielskiego nie wynika udzielenie licencji, ani
przeniesienie prawa wylacznego.

Umowa licencyjna wymaga pod rygorem niewazno$ci zachowania formy pisemnej (art. 76 ust. 1 Pwp). Ustawa prawo
wlasno$ci przemystowej przewiduje, ze licencja znaku towarowego moze by¢ wpisana do rejestru znakow towarowych
(art. 163 ust. 1 i art. 76 ust. 6 Pwp). Wpis nie jest wpisem konstytutywnym, ale skutki wpisu licencji r6znig sie
w zalezno$ci od rodzaju licencji, czy chodzi o licencje wylaczna, czy tez licencje niewylaczna. Tylko licencjobiorca
wylaczny wpisany do rejestru moze dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
(art. 76 ust. 6 w zw. z art. 163 ust. 1 Pwp). Prawo dochodzenia roszczen z tytulu naruszenia prawa ochronnego moze
by¢ szczegdlowo uregulowane w umowie licencyjnej i mie¢ uzaleznienie od zakresu terytorialnego licencji, caloSci
badz czesci terytorium RP albo obejmowac tylko czesé towarow lub ustug albo tez dotyczy¢ niektérych z uprawnien
przystugujacych licencjodawcy. Licencjobiorca niewylaczny nie ma prawa dochodzenia roszczen z tytulu naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy, niezaleznie od tego, czy licencja jest wpisana do rejestru znakow towarowych,
czy nie. Jezeli umowa licencyjna przyznawalaby takie prawo licencjobiorcy niewylacznemu, to dziatalby on jedynie
jako pelnomocnik licencjodawcy (por. M. Kepinski w :), Prawo wlasno$ci przemystowej red. R. Skubisz, SPP tom 14
B, art. 163).

Powod przedstawil informacje Urzedu Patentowego z 16 grudnia 2010 r. o rejestracji pod numerem (...) z
pierwszenstwem od 20.08.2002 na rzecz (...) Co.(...) (k. 16v). Z tego mozna jedynie wnioskowac o rejestracji w Polsce



i wazno$ci rejestracji w Polsce znaku towarowego nalezacego do uprawnionego (...) Co.(...) Nie ma dowodu na zadna
inng rejestracje poza polska. Nie ma dowodu na uregulowanie sprawy znaku towarowego pomiedzy (...) Co.(...) a
(...). Jezeli powdd jest licencjobiorca wylacznym, to nawet wystapienie z roszczeniami przez licencjobiorce wylacznego
jest zalezne od jednego podstawowego warunku, mianowicie licencjobiorca wylaczny musi by¢ wpisany do rejestru
znakoéw towarowych. W przeciwnym razie jego prawa nie sg skuteczne przeciwko osobom trzecim, co oznacza, ze nie
moze on takze wystepowac z wymienionymi powyzej roszczeniami. Dlatego (...) (...) musialby udzieli¢ licencji dla
(...), aby ten byl uprawnionym do egzekwowania praw ze znaku towarowego M. przystugujacemu (...) (...).

Powolywanie sie na pelnomocnictwo (k. 365) nie rozwiazuje problemu uprawnienia (...) do dochodzenia roszczen
we wlasnym imieniu. Udzielone pelnomocnictwo nie dotyka kwestii znaku towarowego, a traktuje o szczegdlnym
pelnomocnictwie w celu reprezentowania mocodawcy przed sagdami do dzialania w imieniu, za i w zastepstwie (...)
(...) przeciwko W. o zaptlate i uzyskanie zakazu naruszania praw do znaku towarowego (...). Jest to umocowanie, gdyby
strong byt (...) (...).

Zarzuty apelujacego co do uzywania przez pozwanego znaku towarowego lacza w sobie kwestie (i) dozwolonego
uzywania znaku towarowego (oferowanie do sprzedazy uzywanych ploteréow (...)), (ii) uzycie znaku towarowego
w nazwie dzialalno$ci gospodarczej i zarejestrowanej domenie internetowej oraz (iii) wprowadzanie w blad
kontrahentéw. Omawiane zarzuty maja by¢é wynikiem naruszenia art. 233 k.p.c., a to wymaga, aby powdd
wyjasnil, jakie dowody zostaly pominiete albo niewla$ciwie ocenione, a ktérych wydzwiek jest jednoznaczny i
prowadzacy do wniosku o naruszeniu praw powoda. Nietrafno$¢ zarzutu wynika z podstawowego braku wykazania
przystugiwania wlasnych praw do znaku towarowego (...). Alternatywng plaszczyzna ochrony jest ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktora zostala przez Sad pierwszej instancji drobiazgowo przeanalizowana w zakresie czynoéw
stypizowanych z art. 5, art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1. Plaszczyzng oceny byt stosunek konkurencji pomiedzy
powodem a (...) sp. z o.0., (...), A., (...)s.c,, (...) (...)oraz (...) R.W., (...)s.c. R W, (.)S.C.A. K,R W,
ktére nie zawieraja oznaczenia (...). Sporne oznaczenie prowadzonej przez pozwanego dzialalnoSci gospodarczej
jako (...) (...) W. nie znalazlo potwierdzenia w materiale dowodowym tak, by uzna¢ oznaczenie za wprowadzajace
w blad co do tozsamos$ci pozwanego i powoda. Wniosek taki wynikal z zeznan M. J., kart gwarancyjnych, kopii
zdjec¢ z targdbw branzowych. Apelujacy nie wskazuje dowodow, ktore zaswiadczaja o wprowadzaniu w blad klientéw
oznaczeniem prowadzonej dzialano$ci gospodarczej pozwanego. Jezeli powod nie udowadnia prawa wylacznego do
znaku towarowego, to zakazanie uzywania (...) w nazwie pozwanego musi by¢ udowodnione tylko w ramach art. 5
u.z.n.k. Zasadniczg przeslanka jest wowczas wprowadzenie w blad, czego powod skutecznie nie dowodzi. Podobnie
sprawa sie ma przy domenie internetowej. Rejestracja domen internetowych opiera sie na zasadzie ,kto pierwszy,
ten lepszy”, bez wzgledu na to, czy podmiot, ktory pierwszy zglosit dana nazwe domeny do rejestracji legitymuje sie
prawem do korzystania z niej, czy tez nie.

Zarzuty apelujacego co do uzywania przez pozwanego znaku towarowego lacza w sobie kwestie (i) dozwolonego
uzywania znaku towarowego (oferowanie do sprzedazy uzywanych ploterow (...)), (ii) uzycie znaku towarowego
w nazwie dzialalnoSci gospodarczej i zarejestrowanej domenie internetowej oraz (iii) wprowadzanie w blad
kontrahentéw. Omawiane zarzuty maja by¢ wynikiem naruszenia art. 233 k.p.c., a to wymaga, aby powdd
wyjaénil, jakie dowody zostaly pominiete albo niewla$ciwie ocenione, a ktérych wydzwiek jest jednoznaczny i
prowadzacy do wniosku o naruszeniu praw powoda. Nietrafnoé¢ zarzutu wynika z podstawowego braku wykazania
przystugiwania wlasnych praw do znaku towarowego (...). Alternatywna plaszczyzna ochrony jest ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktora zostala przez Sad pierwszej instancji drobiazgowo przeanalizowana w zakresie czynow
stypizowanych z art. 5, art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1. Plaszczyzna oceny byl stosunek konkurencji pomiedzy
powodem a (...) sp. z o.0., (...), A.,, (...)s.c, (...) (..)oraz (...) R.W.,, (.)s.c. RW, (.)S.C.A. K,R W,
ktore nie zawierajg oznaczenia (...). Sporne oznaczenie prowadzonej przez pozwanego dzialalnoéci gospodarczej
jako (...) (...) W. nie znalazlo potwierdzenia w materiale dowodowym tak, by uznaé oznaczenie za wprowadzajace
w blad co do tozsamos$ci pozwanego i powoda. Wniosek taki wynikat z zeznan M. J., kart gwarancyjnych, kopii
zdje¢ z targdw branzowych. Apelujacy nie wskazuje dowodoéw, ktére zaswiadczaja o wprowadzaniu w blad klientow
oznaczeniem prowadzonej dzialano$ci gospodarczej pozwanego. Jezeli powod nie udowadnia prawa wylacznego do



znaku towarowego, to zakazanie uzywania (...) w nazwie pozwanego musi by¢ udowodnione tylko w ramach art. 5
u.z.n.k. Zasadnicza przeslanka jest wowczas wprowadzenie w blad, czego powdd skutecznie nie dowodzi. Podobnie
sprawa sie ma przy domenie internetowej. Rejestracja domen internetowych opiera sie na zasadzie ,kto pierwszy,
ten lepszy”, bez wzgledu na to, czy podmiot, ktory pierwszy zglosit dana nazwe domeny do rejestracji legitymuje sie
prawem do korzystania z niej, czy tez nie.

Sad pierwszej instancji slusznie przyjal, ze domena musi by¢é uzywana w obrocie gospodarczym, aby doszlo
do naruszenia praw innych podmiotéw. Ponadto, wtedy bedzie czynem nieuczciwej konkurencji, gdy wywola u
odbiorcow nieprawdziwe przekonanie o istniejacych powiazaniach gospodarczych miedzy stronami sporu. Przy ocenie
mozliwo$ci wprowadzenia w blad co do pochodzenia towar6w oferowanych w powigzaniu z domeng powinna byé
stosowana ogo6lna zasada, zgodnie z ktéra ocena ta musi by¢ dokonywana z punktu widzenia przecietnego odbiorcy
towaru lub ushugi. Podnoszacy zarzut od chwili powstania (...) nie prébowal zarejestrowa¢ domeny krajowej dla
Polski .pl, wylaczny dystrybutor (...) sp. z 0.0. dzialajac od 1997 r. i majac prawo pierwszenstwa do zarejestrowania
domeny réwniez tego nie uczynil a prowadzi efektywnie dzialalno$§é. Strony funkcjonujgce pod innymi adresami
wykorzystujacymi znak (...), stanowia zrédlo informacji o towarach (...) i kanal dystrybucyjny tych towarow.
Prowadzona dzialalno$¢ gospodarcza i domena internetowa zawierajace nazwe mutoh.pl, a wiec cudzy znak towarowy,
zdaniem Sadu Apelacyjnego, nie bedzie stanowila dzialania sprzecznego z dobrymi obyczajami, jak dlugo nie narusza
ani nie zagraza interesowi uprawnionego do znaku przedsiebiorcy. Jezeli prowadzona dzialalno$¢ i uzywanie domeny
stanie sie na tyle niejednoznaczne, ze moze stwarzaé sugestie istnienia wiezi miedzy producentem towarow (...)
a pozwanym uzywajacym dla oznaczenia wlasnej dzialalnosci cze$¢ domeny ze znakiem uprawnionego, dojdzie do
naruszenia prawa. Sad pierwszej instancji stusznie odwolal sie do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 277 paZdziernika
2004 r. III CK 410/03, ktory stanowi o dozwolonym uzyciu cudzego znaku towarowego. Sad meriti wymienil
przestanki, na ktorych oparl sie uznajac brak popelienia czynu nieuczciwej konkurencji, mianowicie brak powolania
sie na bycie dystrybutorem urzadzen (...), brak informacji o sprzedazy nowych urzadzen, model konsumenta bedacy
profesjonalnym odbiorcg urzadzen (...), znaczna réznica w cenie uzywanych urzadzen, brak skierowania na strone
pozwanego po wpisaniu ,mutoh” w przegladarce internetowe;j.

Z zeznan $wiadka M. J. wynika, ze problemem jest sprzedaz sktadanych maszyn, urzadzen 5-letnich starych i zuzytych
jako nowych i bezposrednio nawigzane do firmy (...). Apelujacy tymczasem przy niewlasciwej ocenie materiatu
dowodowego powoluje sie na korzystanie z zastrzezonego znaku towarowego w celu wprowadzenia kontrahentow w
blad co do zwigzkow gospodarczych z powodem i sprzedazy materialdbw eksploatacyjnych pod marka (...), gdy nie
posiada zadnych praw pozwalajacych na korzystanie ze znaku. Dzialania pozwanego byly kierunkowane na wywolanie
w kontrahentach zainteresowanych zakupem oryginalnych atramentéw i akcesoriow (...) mylnego wyobrazenia co do
tozsamoSci jego przedsiebiorstwa.

Powdd nie przytoczyt dowodoéw, z ktorych wynika blad klientow co do nabytych towardéw, ktérzy zamiast oryginalnych
atramentéw oraz akcesoriow (...) otrzymali zamienniki. Trudno oceni¢ zarzut, ze pozwany prowadzil sprzedaz
atramentéw do ploteréw (...), ktore nie byly produktami oryginalnymi tylko zamiennikami nie majacych zadnych
znakéw towarowych powigzanych z powodem. Powdd nie wyjasnia, jaki czyn nieuczciwej konkurencji zostal w
ten sposéb popeliony. Fakt, ze powod sprzedawal swoje towary, w tym plotery i atramenty za poSrednictwem
Atrium na terenie Polski, a pozwany sprzedawal alternatywne atramenty zastepujace oryginaly produkowane przez
(...) i wykorzystywal marke (...), nie uprawnia jeszcze do przypisania pozwanemu popehlienia czynu nieuczciwej
konkurencji. Argumentacja powoda negujgca uzywanie w nazwie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej pozwanego
i zarejestrowanej domenie oparta jest na przenikaniu sie uprawnien do znaku towarowego, ktorych przystugiwania
powdd nie udowodnit. Nawet, gdyby powod mial uprawnienia pochodzace od wlasciciela znaku towarowego, nie
moglby zakazaé osobie trzeciej uzywania znaku, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréw lub
ustug, w szczegoélnosci bedacych akcesoriami lub cze$ciami zapasowymi. Warunkiem wypracowanym na gruncie
wspoélnotowych znakéw towarowych jest, aby uzywanie bylo zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.
Zarowno (i) zgodno$¢ uzywania z uczciwymi praktykami oraz (ii) niezbedno$¢ uzycia znakéw towarowych dla
wskazania przeznaczenia towar6w i uslug maja charakter oceny na tle okolicznosci danej sprawy. Powdd nie



udowodnil, aby przy sprzedazy materialow eksploatacyjnych dzialania pozwanego byly ukierunkowane na wywolanie
bledu co do zwigzkéw gospodarczych z powodem badz co do pochodzenia towaréw. Dopuszczalne jest uzycie znaku
towarowego przez osobe trzecig, jezeli (i) jest to niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru, oraz (IT) stanowi w
praktyce jedyny sposéb podania odbiorcom zrozumialej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu. Inaczej rzecz
ujmujac, chodzi o przypadek, gdy osoba trzecia nie moze poda¢ informacji odbiorcom bez postuzenia sie znakiem
towarowym, ktérego nie jest wlascicielem i uzycie znaku towarowego musi by¢ w praktyce jedyna metoda podania
takiej informacji.

Sad pierwszej instancji dochodzac do wniosku o braku naruszenia znaku towarowego i firmy, popelienia czynu
nieuczciwej konkurencji dokonal oceny dowoddéw, ktéra nie nasuwa zastrzezen. Czyniac ustalenia faktyczne
kazdorazowo powolano dowody, ktdre postuzyly do takich ustalen i nie ma potrzeby ich powielania. Sad Apelacyjny
ma obowiazek rozwazenia caloSci zgromadzonego materialu pod katem jego wartosci dowodowej i znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu (por. uchwala Sktadu Siedmiu Sedziow Sadu Najwyzszego z 23 marca 1999 r., III CZP 59/98,
OSNC 1999, Nr 7-8, poz. 124). Celem postepowania apelacyjnego jest ponowne rozpoznanie sprawy w granicach
apelacji, a nie jedynie kontrola zasadno$ci zaskarzonego orzeczenia. Realizujac powyzsza zasade Sad Apelacyjny
uznaje, ze ustalenia faktyczne Sadu pierwszej instancji sa prawidlowe i Sad Apelacyjny podziela je oraz przyjmuje za
wlasne.

Powdd opieral roszczenie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie do firmy, prawie
do znaku towarowego. Kazda z tych samodzielnych podstaw ochrony stanowi wypelnienie ogblnej normy art. 8
Konwencji Zwigzkow Paryskich z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie wlasnoéci przemystowej (Dz.U z 1922 Nr 8,
poz. 58 ze zm., dalej “konwencja”) stanowigcego, ze nazwa firmy handlowej bedzie chroniona we wszystkich krajach
zwiazku bez obowiazku zglaszania, niezaleznie od tego, czy stanowi ona cze$¢ znaku fabrycznego lub handlowego,
czy tez nie. Pod nazwg handlowa w rozumieniu artykulu 8 konwencji nalezy rozumie¢: (i) firme wyrdzniajacg
przedsiebiorce w obrocie gospodarczym, (ii) oznaczenie przedsiebiorstwa, ktore stuzy wyréznianiu przedsiebiorstwa
lub ewentualne jego czesci w obrocie gospodarczym. Ochrona zagranicznych nazw handlowych podlega ogélnym
przepisom konwencji i zgodnie z art. 2 ust. 1 nazwy zagraniczne maja taka sama ochrone, jaka przystluguje nazwom
handlowym krajowym a art. 8 konwencji nie jest samodzielng podstawa ochrony (por. M. Kepinski, Konwencja
paryska o ochronie wlasnoéci przemystowej, Komentarz do art. 8, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada 2008 .
IT CSK 343/08). Art. 8 konwencji nakazuje chroni¢ oznaczenia przedsiebiorstw oséb przynaleznych do innych krajéw
zwigzkowych na zasadzie asymilacji, a wiec na podstawie przepiséw kraju udzielajacego ochrony.

Nie ma racji powod stawiajac zarzut naruszenia art. 5 u.z.n.k. Zdaniem apelujacego niezastosowanie przepisu
nastapilo przy wykazaniu, ze pozwany uzyt w firmie (nazwie) swojego przedsiebiorstwa slowa (...), ktore
zostalo wezeéniej uzyte przez powoda do oznaczenia (firmy) przedsiebiorstwa. Apelujacy pomija, ze zagraniczny
przedsiebiorca musi wykazaé pierwszenstwo do sporej nazwy przedsiebiorstwa w Polsce na tle art. 5 u.z.n.k.

Uzywane oznaczenie przedsiebiorstwa jest w prawie polskim chronione przez art. 5 u.z.n.k. przyjmujacym, ze
czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientow w blad
co do jego tozsamo$ci przez uzywanie firmy, nazwy, godla, skrotu literowego lub innego charakterystycznego
symbolu wezeéniej uzywanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiebiorstwa. Na gruncie omawianego
przepisu chodzi o oznaczenia, ktore maja znaczenie indywidualizujace przedsiebiorstwo, czyli musza by¢ zdolne
do wyrdzniania przedsiebiorstwa, ktore go uzywa. Warunkiem zastosowania przepisu art. 5 u.z.n.k. jest relacja
podmiotu uprawnionego do wezesniejszego oznaczenia przedsiebiorstwa, uzywajacego oznaczenie zgodnie z prawem,
do naruszajacego uzywane oznaczenie. Takich ocen dokonuje sie z punktu widzenia relewantnych kregéw obrotu i
chodzi o krajowy obrot gospodarczy, ktéry moze by¢ wprowadzony w blad co do tozsamoSci przedsiebiorstwa. Nie jest
zakazane uzywanie fragmentu firmy powoda do oznaczenia przedsiebiorstwa podmiotu trzeciego, tu pozwanego, o ile
takie oznaczenie nie prowadzi do btedu klientow co do tozsamosci przedsiebiorstw.

(...) (...) jest podmiotem zarejestrowanym, o czym $wiadczy wydruk ze strony (...) (k. 17). Spolka jest zarejestrowana
w rejestrze gospodarczym Sadu Okregowego w D. pod numerem (...) (k. 170). Powdéd ma prawo do oznaczania swego



przedsiebiorstwa jako (...) (...). Nie jest natomiast udowodnione, aby oznaczenie powoda bylo znane, czy to na terenie
Niemiec, czy w Polsce.

Swiadek M. J. zeznajac méwil, ze (...) to firma japoniska a (...) jest odpowiedzialny za rynek polski. Firma (...) jest
utozsamiana z firma (...), ale nie dookre$lono, czy (...). Jak zeznat §wiadek P. S., (...) jest dystrybutorem na terenie
Polski. Sa podzialy na kraje. Skladajac zapytanie w centrali nastapiloby przekierowanie do polskiego dystrybutora.
Polskich klientéw obstuguje polski dystrybutor. Pelnomocnik powoda na rozprawie w dniu 30 czerwca 2015 roku
przyznal, ze (...) ma jedynie dystrybutora na terenie Polski i jest nim (...) Centrum (...) (00:28:58).

Pierwszenstwo uzywania nazwy, o ktérej mowa w art. 5 u.z.n.k. stanowi wylaczne kryterium rozstrzygania w
przedmiocie kolizji oznaczen, na podstawie tego przepisu (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 7 marca 1997 r. (II CKN
70/96, OSN 1997, Nr 8, poz. 113) oraz postanowienie Sadu Najwyzszego z 30 wrze$nia 1994 r. (III CZP 109/94, OSN
1995, Nr 1, poz. 18). Warunkiem, od ktérego zalezy powstanie ochrony i pierwszenstwo korzystania z oznaczenia
przedsiebiorstwa, jest jego uzycie w obrocie gospodarczym. Ochronie podlega kazde rzeczywiscie uzywane w obrocie
gospodarczym oznaczenie, chociazby nawet nie bylo zarejestrowane, albo zgloszone w rejestrze handlowym lub
innym. Terytorium, na ktérym oznaczenie jest uzywane, wyznacza mozliwy zakres terytorialny jego ochrony na
gruncie art. 5 u.z.n.k. i ma znaczenie dla dokonania oceny, czy spetniona jest przestanka ryzyka konfuzji.

Nie ma dowodu na pierwszenstwo uzywania nazwy przez M. (...) z siedziba w D. ((...)) i aby (...) dzialal samodzielnie
uzywajac swojego oznaczenia przedsiebiorstwa na rynku polskim. Z niekwestionowanych ustalefi Sadu pierwszej
instancji wynika, ze spolka (...) jest przedstawicielem handlowym oraz dystrybutorem wyrobow i towarow, w
szczegoblnosci przyrzadow precyzyjnych np. recznych i sterowanych komputerowo ploteréw i systeméw kreslarskich,
ploteréw wielkoformatowych oraz urzadzen wejScia i wyjécia (...), jak i urzadzen dodatkowych. Pozwany (...) (...) W.
zajmuje sie konserwacja i naprawa maszyn. W ramach dzialalno$ci pozwany oferowal do sprzedazy urzadzenia plotery
wielkoformatowe nowe i uzywane m.in. marki (...) oraz akcesoria do urzadzen (np. atramenty). Urzadzenia pochodzilty
z zagranicy. Powod nie zgadzajac sie z oceng materialu dowodowego podkresla, ze pozwany nie tylko sprzedawal
uzywane plotery, ale rowniez media (atramenty) do ploteréw (...), ktére byly zamiennikami. Rodzaj i charakter
kontaktéw powinien by¢ decydujacy dla oceny, czy w Polsce nazwa obcej firmy byta uzywana oraz czy mozliwa jest
konfuzja klientéw. Ocena Sgdu pierwszej instancji co do braku przypisania pozwanemu dziatan konkurencyjnych jest
trafna rowniez na podstawie art. 5 u.z.n.k. Oznaczenie przedsiebiorstwa pozwanego zawiera element z oznaczenia
powoda, ale ten ostatni nie udowodnil dzialania pod swoim oznaczeniem na relewantnym do pozwanego rynku
polskim. W konsekwencji powdd nie udowodnil pierwszenstwa oznaczenia swego przedsiebiorstwa na rynku polskim.

Nie ma dowodu na pierwszenstwo uzywania nazwy przez M. (...) z siedziba w D. ((...)) i aby (...) dzialal samodzielnie
uzywajac swojego oznaczenia przedsiebiorstwa na rynku polskim. Z niekwestionowanych ustalenn Sadu pierwszej
instancji wynika, ze spolka (...) jest przedstawicielem handlowym oraz dystrybutorem wyrobdéw i towarow, w
szczegolnosci przyrzadow precyzyjnych np. recznych i sterowanych komputerowo ploteréw i systemoéow kreslarskich,
ploteréw wielkoformatowych oraz urzadzen wejécia i wyjscia (...), jak i urzadzen dodatkowych. Pozwany (...) (...) W.
zajmuje sie konserwacjq i naprawa maszyn. W ramach dzialalno$ci pozwany oferowal do sprzedazy urzadzenia plotery
wielkoformatowe nowe i uzywane m.in. marki (...) oraz akcesoria do urzadzen (np. atramenty). Urzadzenia pochodzily
z zagranicy. Powdd nie zgadzajac sie z ocena materialu dowodowego podkresla, ze pozwany nie tylko sprzedawal
uzywane plotery, ale rowniez media (atramenty) do ploteréw (...), ktére byly zamiennikami. Rodzaj i charakter
kontaktéw powinien byé decydujacy dla oceny, czy w Polsce nazwa obcej firmy byta uzywana oraz czy mozliwa jest
konfuzja klientéw. Ocena Sadu pierwszej instancji co do braku przypisania pozwanemu dzialan konkurencyjnych jest
trafna réwniez na podstawie art. 5 u.z.n.k. Oznaczenie przedsiebiorstwa pozwanego zawiera element z oznaczenia
powoda, ale ten ostatni nie udowodnil dzialania pod swoim oznaczeniem na relewantnym do pozwanego rynku
polskim. W konsekwencji powdd nie udowodnil pierwszenstwa oznaczenia swego przedsiebiorstwa na rynku polskim.

Po drugie, blad nie wystepuje, gdyz pozwany dziala na innym wobec powoda rynku, czyli sprzedazy i konserwacji
maszyn, rynku sprzedazy uzywanych ploter6w oraz rynku zamiennikéw przeznaczonych do ploteréow (...). Jako
dzialania pozwanego sprawiajace wrazenie istnienia powigzan gospodarczych pomiedzy nim a powodem zostaly



podane (i) sprzedaz ploteréw marki (...), (ii) zastrzezenie domeno prawa, a w drugim, wprowadzono w blad. Na
temat wykazania zwigzkéw gospodarczych z powodem, apelujacy nie wskazuje dowodow przemawiajacych za taka
interpretacja powigzan poza uzyciem w oznaczeniu przedsiebiorstwa pozwanego domeny (...)

Nie dosz}o do naruszenia art. 43'° k.c. O ile przepis art. 8 konwencji jest przepisem bezposredniego stosowania, na
ktory zagraniczny przedsiebiorca moze sie bezposrednio powolaé, to nie wprowadza zadnych dalszych warunkéow
ochrony nazw handlowych. W zakresie ochrony firmy przewidzianej w kodeksie cywilnym powo6d przytacza jedynie

art. 43" k.c.

Przepisy prawa ochrony firm opieraja sie na zasadzie wylacznos$ci i prawdziwos$ci. W mysl zasady wylacznos$ci firmy

wyrazonej w art. 43° §1 k.c., firma powinna dostatecznie odrézniaé sie od firm innych przedsiebiorcéw na tym samym
rynku. Oba kryteria (i) dostatecznej odréznialnosci oraz (ii) dzialalno$ci na tym samym rynku oparte sg na pojeciach
niezdefiniowanych. Dla rynku przyjeto posilkowe rozumienie rynku z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow.
Rynkiem jest nie tylko ten zakre$lony terytorialnie (geograficznie), ale rowniez produktowy (asortymentowy) i
czasowy. Z kolei zasada prawdziwosci firmy okreéla generalny zakaz poslugiwania sie firma wprowadzajaca w blad.

Statuujacy zasade prawdziwodci art. 43 § 2 KC zawiera otwarty katalog okolicznoéci, co do ktérych firma nie moze
wprowadzac w blad (osoba przedsiebiorcy, przedmiot i miejsce jego dzialalnoSci, Zrédla zaopatrzenia). Do naruszenia
prawa do firmy moze dojsé¢ tylko wtedy, gdy przedsiebiorcy, ktorych firmy nie rézna sie dostatecznie, prowadza
dzialalno$é na tym samym rynku (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada 2008 r., II CSK 343/08).
Naruszenie nazwy osoby prawnej moze nastgpi¢ w razie uzywania przez nieuprawnionego nie tylko pelnej nazwy,
lecz takze jej czedci, jezeli ta cze$é spelia w sposob wystarczajacy funkcje indywidualizujaca osobe prawna, ktéra
umozliwia jednoznaczng identyfikacje tej osoby jej odroznienie od innych podmiotéw, dlatego ze tworzace cze$é nazwy
oznaczenie ma samo w sobie dostateczng moc dystynktywna (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 28 pazdziernika
1998 r., II CKN 25/98).

Ustalenia Sadu pierwszej instancji nie wskazuja, czy nazwa powoda jako zagranicznego przedsiebiorcy byla znana w
Polsce. (...) moze by¢ najwyzej znany na rynku dystrybucji, a wiec znany dla polskiego dystrybutora (...) sp. z 0.0. Na
polskim rynku sprzedazy produkty (...) odsprzedaje wylaczny dystrybutor (...) sp. z 0.0., czyli towar jest znany, ale
pozostaje pytanie, czy na rynku sprzedazy znana jest (...) (...). Chodzi o znajomo$¢ nazwy firmy powoda, czy poprzez
dzialalno$¢ medidw, czy reklamy w mediach, czy jako Zr6dlo pochodzenia towaru (...). Ocena Sadu pierwszej instancji
materialu dowodowego potwierdza, ze dystrybutor (...) sp. z 0.0. i jego nazwa byla znana. Nie pojawia sie (...). Na
post o nabyciu plotera od (...) internauta zamiescit o§wiadczenie M. (...) (post z 23.12.2009 r., 16.12.2010, k. 49 v,
135, 234). O$wiadczenie (...) z 3 grudnia 2009 r. odwoluje sie do (...) (...) i strony (...) (k. 236). Dowody $§wiadcza o
uzywaniu nazwy M. dla produktéow. Ochrona firmy przedsiebiorcy zagranicznego realizujacego swoje interesy przez
wylacznego przedstawiciela, firmy, ktora nie jest znana ani uzywana na rynku, gdzie dziala pozwany, podwaza interes

prawny w dochodzeniu ochrony na gruncie przepiséw kodeksu cywilnego. Skoro zgodnie z art. 432 § 1 k.c. kazda firma
powinna odrdznia¢ sie dostatecznie od innych przedsiebiorcow, prowadzacych dzialalno$é na tym samym rynku, to
do naruszenia prawa do firmy moze dojsé¢ tylko wtedy, gdy przedsiebiorcy, ktoérych firmy nie r6znia sie dostatecznie,
prowadza dzialalnoé¢ na tym samym rynku (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada 2008 r. I CSK 343/08).
W niniejszej sprawie rynek dystrybucji (powdd) i rynek sprzedazy (pozwany) nie sa tymi samymi rynkami. Prawo
do firmy jest prawem bezwzglednym, skutecznym erga omnes. Ochrona prawa do firmy nie zwalnia od dowodu
posiadania prawa do firmy. Domniemanie bezprawno$ci naruszenia nie przerzuca na naruszajacego dowodu co do
powstania prawa do firmy uprawnionego.

Ustalenia Sadu pierwszej instancji nie wskazuja, czy nazwa powoda jako zagranicznego przedsiebiorcy byla znana w
Polsce. (...) moze by¢ najwyzej znany na rynku dystrybucji, a wiec znany dla polskiego dystrybutora (...) sp. z 0.0. Na
polskim rynku sprzedazy produkty (...) odsprzedaje wylaczny dystrybutor (...) sp. z 0.0., czyli towar jest znany, ale
pozostaje pytanie, czy na rynku sprzedazy znana jest (...) (...). Chodzi o znajomo$¢ nazwy firmy powoda, czy poprzez
dzialalno$¢ mediow, czy reklamy w mediach, czy jako Zroédlo pochodzenia towaru (...). Ocena Sadu pierwszej instancji
materialu dowodowego potwierdza, ze dystrybutor (...) sp. z 0.0. i jego nazwa byla znana. Nie pojawia sie (...). Na



post o nabyciu plotera od (...) internauta zamiescit o§wiadczenie M. (...) (post z 23.12.2009 r., 16.12.2010, k. 49 v,
135, 234). O$wiadczenie (...) z 3 grudnia 2009 r. odwoluje sie do (...) (...) i strony (...) (k. 236). Dowody $§wiadcza o
uzywaniu nazwy M. dla produktéow. Ochrona firmy przedsiebiorcy zagranicznego realizujacego swoje interesy przez
wylacznego przedstawiciela, firmy, ktora nie jest znana ani uzywana na rynku, gdzie dziala pozwany, podwaza interes

prawny w dochodzeniu ochrony na gruncie przepiséw kodeksu cywilnego. Skoro zgodnie z art. 432 § 1 k.c. kazda firma
powinna odrdznia¢ sie dostatecznie od innych przedsiebiorcow, prowadzacych dzialalno$é na tym samym rynku, to
do naruszenia prawa do firmy moze dojs¢ tylko wtedy, gdy przedsiebiorcy, ktoérych firmy nie r6znia sie dostatecznie,
prowadza dzialalnoé¢ na tym samym rynku (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 listopada 2008 r. II CSK 343/08).
W niniejszej sprawie rynek dystrybucji (powdd) i rynek sprzedazy (pozwany) nie sa tymi samymi rynkami. Prawo
do firmy jest prawem bezwzglednym, skutecznym erga omnes. Ochrona prawa do firmy nie zwalnia od dowodu
posiadania prawa do firmy. Domniemanie bezprawno$ci naruszenia nie przerzuca na naruszajacego dowodu co do
powstania prawa do firmy uprawnionego.

Nie znajdujac zatem podstaw do zmiany wyroku Sad Apelacyjny oddalil apelacje na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono uwzgledniajac zasade odpowiedzialnoSci za wynik sporu na
podstawie art. 98 k.p.c. oraz art. 108 §1 k.p.c. zwracajac reprezentowanemu przez pelnomocnika pozwanemu koszty
wynagrodzenia adwokata stosownie do § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 8 pkt 19 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci
z dnia 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie (tj. Dz. U. poz. 1800 ze zm.) obowigzujacego
w dacie wniesienia apelacji tj. 16 marca 2017 roku.

Jolanta de Heij-Kaplinska Anna Rachocka Maciej Kruszynski



