Sygnatura akt VIII GC 204/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2015 roku

Sad Okregowy w Szczecinie VIII Wydzial Gospodarczy

w skladzie:

Przewodniczacy: SSO Leon Miroszewski

Protokolant: starszy sekretarz sgdowy Emilia Marchewka

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) sp6lki z ograniczonga odpowiedzialnoscia z siedziba w O.
przeciwko Z. S.

o zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe

I. oddala powodztwo;

II. zasadza od powodki na rzecz pozwanego kwote 840,00 (osiemset czterdziesci) zlotych tytulem kosztow procesu.
Sygnatura akt VIII GC 204/14

UZASADNIENIE

Powodka (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedziba w O. wytoczyla przeciwko pozwanemu Z. S.
powddztwo o zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe wnoszac o:

- nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) zarejestrowany pod
numerem R. (...) poprzez zaprzestania poslugiwania sie oznaczeniem (...) w nazwie dzialalnoéci gospodarczej, w
ofertach, dokumentach handlowych oraz w reklamie §wiadczonych ustug, w tym w Internecie, w ramach prowadzone;j

(.,

- nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) zarejestrowany pod
numerem R. (...) poprzez zaprzestania poslugiwania sie oznaczeniem (...) w nazwie dzialalnoéci gospodarczej, w
ofertach, dokumentach handlowych oraz w reklamie §wiadczonych ustug, w tym w Internecie, w ramach prowadzone;j

(.,

- nakazanie pozwanemu usuniecia skutkéw naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe (...) R. (...) oraz R. (...)
poprzez trwale usuniecie oznaczenia (...) z oznaczenia firmy, z wszelkich materialow promocyjnych, reklamowych oraz
handlowych, w tym w Internecie.

Powodka wniosla takze o zasadzenie od pozwanego zwrotu kosztdw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego
wedlug norm przepisanych.



W uzasadnieniu pozwu powodka podniosta w szczegoélnoSci, ze jest uprawniona z praw ochronnych na nastepujace
znaki towarowe slowno-graficzne (...), zarejestrowane w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej: (...) R. (...),
ktérego ochrona trwa od 20 marca 2008 roku oraz (...) R. (...), ktérego ochrona trwa od 7 listopada 1995 roku.

W ocenie powddki pozwany, prowadzacy dzialalnosé gospodarcza pod nazwag (...) (...), poprzez uzywanie w obrocie
gospodarczym oznaczenia (...), narusza wylaczne prawa powodki. Podkre§lila, ze nazwa (...) jest nazwa dystynktywna,
charakterystycznym symbolem, ktéry indywidualizuje powddke w obrocie gospodarczym na rynku i jest nosicielem
renomy przedsiebiorstwa. Dzialalno$¢ pozwanego, jak wynika z wpisu do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej, dotyczy
natomiast zakresu architektury oraz inzynierii i zwigzanego z nig doradztwa technicznego i w zwiazku z tym wchodzi w
zakres ustug wymienionych w prawie ochronnym przystugujacym powddce z tytulu znaku towarowego R. (...), w klasie
42. Pozwany reklamuje swoje ustugi postugujac sie oznaczeniem (...) (...) i uzywa tego oznaczenia w wykonywanych
projektach.

Zachodzi zatem w ocenie powddki podobienistwo oznaczen dystynktywnych oraz podobienstwo ustug w klasie
42, stwarza ryzyko konfuzji polegajace na skojarzeniu przez przecietnego odbiorce oznaczenia pozwanego z
zarejestrowanym znakiem towarowym powoda R. (...), co moze skutkowaé¢ wprowadzeniem odbiorcy w blad oraz
wywola¢ mylne wrazenie, ze pozwany jest przedsiebiorstwem powigzanym z powodka, a wiec wprowadzaé w blad
co do pochodzenia ustugi. Zdaniem powo6dki uzywanie oznaczenia (...) przez pozwanego jest takze szkodliwe dla
odrdzniajacego charakteru znaku, prowadzac do jego deprecjacji.

Z kolei znak (...) zarejestrowany pod numerem R. (...) wraz z przedsiebiorstwem (...) AL. (...). z 0.0., od ktorego
powbdka nabyla ten znak na podstawie umowy sprzedazy z dnia 6.12.2007 roku. (...) spéllka z ograniczona
odpowiedzialno$cig, poprzedni posiadacz prawa ochronnego na ten znak, przez lata budowalo swoja renome stajac
sie znanym i rozpoznawalnym na rynku przedsiebiorstwem, ktérego renoma wykraczala daleko poza rynek lokalny,
na ktorym dzialala ta spolka. Zdaniem powddki oznaczenie (...), R. (...), ktorego intensywne uzywanie powodka
kontynuuje, ma przymiot znaku renomowanego.

W odpowiedzi na pozew pozwany Z. S. wnio6st o oddalenie powddztwa w calosci i zasadzenie od powddki na jego rzecz
kosztoéw postepowania w tym kosztow zastepstwa procesowego zgodnie z wlasciwymi przepisami.

W uzasadnieniu zakwestionowal fakt dysponowania przez powddke prawem ochronnym na znaki towarowe (...)
(..)i (..), co uzasadnial tym, ze powdédka na swojej stronie internetowej nie uzywa typowych oznaczen dla
zarejestrowanych znakéw. Ponadto w zakresie ochrony objetej znakiem towarowym powodka nie zastrzegta prawa
ochronnego do projektowania drog. W zwigzku z tym powddka nie moze korzystaé z prawa ochronnego w
zakresie, ktory jest przedmiotem dzialalno$ci pozwanego. Nadto pozwany zakwestionowal twierdzenia powodki w
sprawie dystynktywnego charakteru slowa (...), wskazujac na oryginalny graficzny sposéb jego przedstawienia przez
pozwanego, w postaci niebieskiego kwadratu z z6lta droga oraz podkreslajac uzycie go lacznie z imieniem i nazwiskiem
pozwanego, co czyni go wyrdzniajacym oznaczeniem od oznaczenia innych firm.

Pozwany podniost takze, ze w jego ocenie prawo do znaku towarowego (...)(...)L., je§li w og6le istniato, to wygasto przed
nabyciem przedsiebiorstwa o tej nazwie przez powddke, a nawet gdyby nie wygaslo, to musialo przystugiwaé (...)(...)L.
spolce z o0.0. w upadltosci likwidacyjnej do dnia 15 stycznia 2015 roku, gdyz wtedy firma ta zostala wykreslona z
Krajowego Rejestru Sadowego. Jego zdaniem nie jest mozliwe aby przedsiebiorca, nawet pozostajacy w upadlosci, zbyt
znak towarowy zbiezny slownie z brzmieniem firmy przedsiebiorcy. Wskazal, ze zakres rzekomego prawa ochronnego
na znak (...) AL. (...) wezszy niz na (...) i nie dotyczyl jakichkolwiek prac projektowych.

Pozwany podkreélil, ze prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza i postuguje sie niezmieniong nazwg od 1997 roku. Powbddka
za$ powoluje sie na nabycie znaku towarowego (...)(...)L. w 2007 roku, za$ z zalaczonego przez nia fragmentu aktu
notarialnego takie nabycie nie wynika. Wedlug pozwanego poréwnanie znakow graficznych ktérych ochrony dochodzi
powddka, ze znakiem graficznym jakim postuguje sie pozwany, prowadzi do wniosku, ze znaki te nie sg identyczne
w zwigzku z czym nie zachodzi ryzyko skojarzenia znaku stosowanego przez pozwanego ze znakami towarowymi



powodki, ponadto rodzaj prowadzonej przez pozwanego dziatalnoéci jest odmienny od dzialalno$ci prowadzonej przez
powodke.

Pozwany podnio6st takze zarzut przedawnienia roszczenia strony powodowej wskazujac, ze od daty rozpoczecia
postugiwania sie przez pozwanego slowem (...), co mialo miejsce od 1997 roku, to jest od chwili rozpoczecia przez
pozwanego dzialalno$ci gospodarczej, do chwili wniesienia pozwu, uplynelo prawie 20 lat, podczas gdy przepisy
ustawy - Prawo wlasnoSci przemystowej przewiduja terminy przedawnienia wynoszace trzy i pieé lat.

Niespornym pomiedzy stronami jest, ze powodka jest spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w O..
Zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sagdowego w dniu 27 sierpnia 2001 roku, a wczeéniej byla zarejestrowana
w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w Kaliszu. Powstala na podstawie umowy sp6iki z dnia
20 marca 1998 roku. Z kolei pozwany prowadzi od listopada 1997 roku dzialalnoé¢ gospodarcza pod firma (...),
za$ przewazajaca dzialalno$cia jest wpisana w Polskiej Klasyfikacji Dzialalno$ci dzialalno$¢ pod kodem (...) (...)1.Z
dzialalno§é w zakresie architektury. Zgloszone dzialalnoéci pozwanego oznaczone sg kodami (...) (...)1.(...)

Pozostale ustalenia faktyczne i wskazanie dowodow.

Powodka zajmuje sie glownie budowaniem obiektéow z uzyciem Slusarki aluminiowej, fasad, $wiadczy ushugi
budowlane. Okresla sie jako firma budowlana dzialajaca na rynku od 1999 roku, ktérej specjalno$cig sa hale stalowe
a takze inne obiekty w sektorze budownictwa ogblnego i przemyslowego. Brala udzial miedzy innymi w budowie
obiektow w postaci galerii handlowej w T., centrum logistycznego z powierzchnia biurowa w O. 1 centrum handlowe
(...) w W., zesp6l handlowo-ustugowy (...) z parkingiem wielopoziomowym we W., centrum (...) w L.. Od roku
powddka otrzymywala liczne wyr6znienia, w tym m.in. I miejsce w konkursie ,,(...)”, Laureat konkursu (...), Laureat
plebiscytu (...). W ramach wykonywania obiektéow handlowych powddka wykonuje niekiedy drogi wewnetrzne w
obrebie tych obiektow i parkingi. Podejmuje sie wykonawstwa, niekiedy wraz z projektowaniem.

Nazwa spotki powstala ze zbitki stéw pochodzacych z jezyka niemieckiego, oznaczaja ,stalowe konstrukcje noéne”,
albowiem powddka wedlug pierwotnych zalozen miala dziala¢ na rynku niemieckim. Obecnie powodka prowadzi
dzialalno$¢ na terenie calej Polski. Podajac marki T. - (...) w materialach reklamowych wskazuje sie przy (...) sp. z 0.0.
dodatkowe oznaczenie: Wydziat Slusarki Aluminiowe;.

Dowody: - wydruki ze stron internetowych dotyczqcych powodki (k. 48, 56-119);
- zeznanie Swiadka M. P. (e-protokét i protokél skrécony
z dnia 8 grudnia 2015 roku, k. 161-162, 165).

Na podstawie zgloszenia z dnia 20 marca 2008 roku powodka uzyskala w dniu 13 czerwca 2011 roku prawo ochronne
na znak towarowy (...) trwajace od dnia 20 marca 2008 roku. Swiadectwo ochronne zostalo zarejestrowane pod
numerem (...). Elementy graficzne zostaly sklasyfikowane pod numerami 26.11.3 26.13.25 27.5.1 29.1.12 wedlug
klasyfikacji (...), kolory znaku towarowego okreslone zostaly jako zielony i granatowy. Znak sklada sie ze slowa
strasko” w kolorze zielonym, pisanego wielkimi literami pochylym drukiem i slowa ,inwest” pisanego znacznie
mniejsza czcionka, pochytym drukiem, wkomponowanego w oznaczenie, ktérego przewazajacym elementem sa
poziome linie o dwoch réznych dtugosciach.

Prawo ochronne na znak towarowy zostalo udzielone wedlug klasyfikacji nicejskiej w zakresie klas 6, 17, 19, 35,
36, 37, 42. Ostatnia z wymienionych obejmuje ustugi architektoniczne; ekspertyzy inzynieryjne, pomiaru gruntu,
ustugi doradztwa budowlanego; ustugi projektowania architektonicznego; ustugi projektowania budynkow; ustugi
projektowania dekoracji wnetrz. Prawo ochronne na ten znak towarowy obowigzuje do 20 marca 2018 roku.

Dowody: - swiadectwo ochronne z dnia 13 czerwca 2011 roku o nr (...) (k. 23-25)

- wydruk z rejestru Urzedu Patentowego (k. 28).



Powodka nabyla na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2007 roku zawartej z syndykiem masy upadlosci (...)
spolki z ograniczong odpowiedzialnoScia w upadlosci likwidacyjnej z siedziba w O. przedsiebiorstwo upadlego. Na
skutek tej umowy powoddka uzyskala prawo ochronne na znak towarowy (...)(...)L, rejestrowany pod numerem (...).
Znak ten zostal zarejestrowany w dniu 30 kwietnia 1999 roku na podstawie wniosku (...) sp6lki z ograniczong
odpowiedzialno$cig zltozonego w dniu 7 listopada 1995 roku. Jako kolory tego znaku wskazano zielony i czerwony.
Znak ten sklada sie ze stowa ,trasko” w kolorze zielonym, pisanego wielkimi literami pochytym drukiem i liter (...). w
kolorze czerwonym, pisanych pismem prostym mniejszym drukiem. Elementy graficzne znaku sklasyfikowane zostaly
pod numerami 27.5 i 29.1. wedlug klasyfikacji (...). Prawo ochronne na ten znak towarowy zostalo udzielone wedlug
klasyfikacji nicejskiej w zakresie klas 6, 19, 20, 37, obejmujacych konstrukcje, systemy i elementy aluminiowe w
tym fasady, Scianki dzialowe, okna, drzwi, Swietliki dachowe, witryny, werandy, balustrady, ogrody zimowe, galerie,
konstrukcje stalowe, materialy budowalne niemetalowe z (...) w tym okna, drzwi, rolety, meble, montaz konstrukeji,
systemow i elementéw aluminiowych i nietypowych konstrukecji stalowych, montaz stolarki otworowej z (...).

Powodka uzyskala przedluzenie obowigzywania prawa ochronnego na znak towarowy (...) AL do dnia 7 listopada 2025
roku.

Dowody: - wyciaqg z aktu notarialnego z 6 grudnia 2007 roku, rep. A nr (...)
(k. 41—44);

- Swiadectwo ochronne z dnia 30 kwietnia 1999 roku o nr (...) (k. 30);

- wydruki z rejestru Urzedu Patentowego (k.29, 154);

- strona pierwsza odpisu z KRS dotyczqgcego (...) AL. (...) z 0.0. W

0., aktualnego na dzien 11.08.2003 roku (k. 47).

Powodka postuguje sie zastrzezonym znakiem towarowym (...) w swoich pismach a takze umieszcza je na niektérych
towarach oraz na stronach internetowych.

Dowody: - zeznania swiadka M. P. (e-protokoél i protokoél skrocony
z dnia 8 grudnia 2015 roku, k. 161-162, 165),
- kopie wydrukoéow stron internetowych (k.48-50, 53-119).

Pozwany Z. S. nie jest architektem, natomiast posiada uprawnienia projektowe o specjalnoéci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drég wydane przez Wojewode (..) w dniu 1986 roku. Od listopada 1997 roku
prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie projektowania drdég publicznych, gtownie miejskich i powiatowych. W
ramach wykonywanych przez pozwanego projektéw drog do zakresu projektowania wchodzi rozmieszczenie jezdni,
parkingéw, torowisk oraz infrastruktury w postaci o§wietlenia i kanalizacji. Klientébw pozwany pozyskuje glownie
poprzez przystepowanie do przetargéw publicznych. Uzyskuje takze zlecenia od biur projektowych i w tych relacjach
postuguje sie jedynie imieniem i nazwiskiem oraz przystugujacymi mu uprawnieniami. Obszar dzialalno$ci pozwanego
w zasadzie ogranicza sie do obszaru wojewodztwa (...). Jedynie sporadycznie uzyskuje zlecenia spoza tego obszaru.

Pozwany postuguje sie oznaczeniem (...) (...). Uzyte w nazwie oznaczenie (...) zostalo wymys$lone przez pozwanego
i pochodzi od skroétu ,Trasy komunikacyjne”. Znak graficzny jakim postuguje sie pozwany przedstawia sylaby (...) i
(...) przedzielone graficznym przedstawieniem wijacej sie drogi dwujezdniowej, ukladajacej sie w litere S. Pozwany
reklamuje sie na stronach internetowych pod nazwa (...) wskazujac, ze prowadzi dzialalno$¢ w zakresie architektury,
inzynierii i zwigzanego z nim doradztwa technicznego.

Dowody: - wydruki stron internetowych (k. 35-36);



- przestuchanie pozwanego Z. S. (e-protokol i
protokoél skrocony z dnia 8 grudnia 2015 roku, k. 162-163, 165);
- kopie stron projektow budowalnych pozwanego. (k. 37-38).

Po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej G. stowa ,trasko” przede wszystkim ukazuja sie wyniki dotyczace powodki
i powiazanych z nia spétek majacych w treéci firmy oznaczenie (...). Dopiero na stronie 4 i 5 przegladarki znajdujac sie
pojedyncze linki nawigzujace do przedsiebiorstwa pozwanego, ale tez do innych podmiotéw niz powddka i powigzane
z nig spolki oraz pozwany.

Dowody: - wydruki wynikéw wyszukiwarki internetowej G. s. 4 1 5 (k. 39- 40).

Pismem z dnia 27 marca 2014 roku powodka wezwala pozwanego do zmiany nazwy jego firmy wskazujac, ze uzywana
przez niego nazwa (...) narusza jej interesy i prawo oraz, ze nazwa (...) zostala prawnie zastrzezona i jej uzywanie
wymaga zgody powodki. O$wiadczyla, ze z uwagi na to, ze nie laczg jej z pozwanym zadne interesy, nie wyraza zgody
na uzywanie przez pozwanego nazwy (...). Ponowne wezwanie do pozwanego do zmiany nazwy jego firmy powodka
skierowata w dniu 6 czerwca 2014 roku, nazywajac je wezwaniem przedsadowym.

W odpowiedzi na to wezwanie przedsadowe pozwany stwierdzil miedzy innymi, Ze dokonane przez powddke
zastrzezenie w klasie 42 Klasyfikacji nicejskiej nie obejmuje opracowywania projektéw technicznych, ktére stanowia
przedmiot prowadzonej przez niego dzialalnoSci. Na koniec stwierdzil, ze pomiedzy nim a powddka nie istnieje
konflikt i nikt nigdy nie kojarzyl obu przedsiebiorstw jako pozostajacych w relacjach osobowych lub kapitalowych.

Dowody: - pismo powodki z dnia 27 marca i 6 czerwca 2014 roku (k. 31-32);
- pismo pozwanego z dnia 3 lipca 2014 roku (k. 33-34).

Ocena dowodéw.

Ustalenia w niniejszej sprawie zostaly dokonane gléwnie na podstawie dowodéw pisemnych, przedstawionych
wylacznie przez powddke. Zeznanie §wiadka M. P. oraz przestuchanie pozwanego Z. S. mialy przede wszystkim
znaczenie uzupekniajace.

W znacznym stopniu okolicznoSci faktyczne sprawy nie budzily watpliwo$ci, natomiast dowody pisemne pozwolilty
na weryfikacje szczegbdlow dotyczacych treéci praw ochronnych, ktorych dotyczyl pozew, zakresu ochrony i czasu
jej trwania. Na skutek zastrzezen pozwanego co do aktualno$ci prawa ochronnego po stronie powddki do znaku
(...) AL powodka przedstawila dowod w postaci aktualnego wydruku z rejestru Urzedu Patentowego RP, ostatecznie
niekwestionowanego przez pozwanego. Tym samym dowody pisemne, w tym oryginaly co do §wiadectw ochronnych,
pozwolily uznaé, ze powodce przystluguja prawa ochronne na znaki towarowe wedlug $wiadectw ochronnych R. (...)
iR (...).

Dowody pisemne, zwlaszcza wydruki materialdow dotyczacych prowadzonych dzialalnoéci stron pozwolily na
zweryfikowanie twierdzen powoddki o postugiwaniu sie znakami ochronnymi wskazanymi w pozwie, oraz co do
rzeczywistej aktywnoSci powddki jako przedsiebiorcy, jej klienteli i kierowanej do nich oferty. W tym zakresie
uzupehlieniem bylo zeznanie Swiadka M. P.. Z drugiej strony dowody pisemne, o ktérych mowa, pozwolily na
identyfikacje dzialalnoSci pozwanego i poréwnanie jej z dzialalnoscia powodki w aspekcie twierdzen podnoszonych
przez powddke i w aspekcie obrony pozwanego. Rzecz jasna rozwazania w tym przedmiocie musza nastapi¢ w czesci
dotyczacej podstawy prawnej rozstrzygniecia. W zakresie przedmiotu dzialalno$ci pozwanego, obszaru jego dzialania,
uzasadnienia uzywania przez niego brzmienia firmy zawierajacej stowo ,trasko” uzupeliajacym w znacznej mierze
byt dowdd z przestuchania pozwanego.



Dowody pisemne pozwolily tez na ustalenie, kiedy i w jaki sposéb powodowa spo6tka nabyta prawo ochronne na znaki
towarowe wskazane w pozwie oraz ustalenie faktéw odmiennego sposobu nabycia przez powddke praw do kazdego
z tych znakéw. W tej kwestii dodatkowym dowodem byl wyciag z aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2007 roku. Z
przedlozonych przez powddke wydrukéw ze strony Urzedu Patentowego wynika takze, ze jej prawa ochronne na znaki
towarowe jakimi postuguje sie powodka nadal obowiazuja.

Korespondencja pomiedzy stronami wskazuje na fakt i date powziecia przez pow6dke wiadomoséci o uzywaniu przez
pozwanego oznaczenia jego przedsiebiorstwa oraz oznaczenia graficznego na opracowaniach pozwanego, oraz dazenia
powodki w sprawie oczekiwanego zachowania pozwanego. Ocena w tym zakresie, zwlaszcza w kontekécie zadania
pozwu, zostanie przedstawiona nizej.

Po przeprowadzeniu powyzszych dowodow, przeprowadzonych zgodnie z wnioskami stron, nie bylo potrzeby
uzupehiania postepowania dowodowego. OkolicznoSci sporne zostaly wyjasnione.

Zwrotu pisma przygotowawczego zlozonego przez powoddke w toku postepowania dokonano w oparciu o art. 207 §
3 k.p.c., albowiem powodka nie uzyskala upowaznienia do zlozenia kolejnego pisma, nadto wystapienie to zawieralo
jedynie ocene prawna, ktora i tak juz wczesniej zostala przedstawiona w pozwie.

Ocena prawna.

Powodka dochodzila ochrony prawnej w zwigzku z posiadaniem przez nia uprawnien na znaki towarowe
zarejestrowane w Urzedzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, ktore okreélita jako: a) (...), R. (...) ( (...)), ktorego
ochrona trwa od 20 marca 2008 roku; b) (...), R. (...) ((...) AL), ktérego ochrona trwa od 7 listopada 1995 roku. Powolala
sie na art. 153 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (dalej jako: ,p.w.p.”), jako podstawe prawna jej wylacznego
prawa do uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy.

Roszczenia pozwu powodka kwalifikowala na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Z uwagi na tre$¢ roszczen w punktach 11
2 zadan pozwu mozna uznac, ze roszczenia te nalezalo uznaé za dochodzone na zasadach ogblnych (art. 296 ust. 1 pkt 1
p-w.p.). Roszczenia o zaniechanie naruszen, bedace podstawowym $rodkiem ochrony praw bezwzglednych, majacym
charakter obiektywny, nalezy rozumie¢ jako zadanie zaprzestania uzywania znakéw objetych ochrong okreslong w
Swiadectwach ochronnych, jak i niepodejmowania naruszania (przy czy nie chodzi tu o podstawe roszczenia w postaci
art. 285 p.w.p., bowiem przepis ten dotyczy mozliwosci formulowania zadania woéwczas, gdy jeszcze nie doszlo do
naruszenia prawa, natomiast pow6dka dowodzila, ze pozwany juz dopuscit sie naruszen).

Powodka zadala tez nakazania usuniecia skutkow naruszenia przez pozwanego praw ochronnych na wyzej wymienione
znaki towarowe. Co do tego zadania nie wskazala oddzielnej podstawy prawnej, wobec tego trzeba zauwazyc¢, ze z
katalogu roszczen przystugujacych w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wyeliminowane
zostalo na skutek nowelizacji ustawa z dnia 9 maja 2007 roku roszczenie o usuniecie skutkow naruszenia. Podstawy
prawnej takiego roszczenia mozna upatrywac w tresci art. 286 p.w.p., jednak na podstawie tego przepisu mozna
orzec o wycofaniu, przyznaniu uprawnionemu, czy zniszczeniu bedacych wlasnoécia naruszajacego bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materialach do ich wytworzenia lub oznaczenia.

Powodka takich zadan nie zglosila, co samo w sobie czyni bezzasadnym przedstawione w pozwie zadanie nakazania
usuniecia skutkoéw naruszen przez pozwanego praw ochronnych na znaki towarowe. Niezaleznie od tego zadane w
pozwie usuniecie skutkéw mialoby polega¢ na trwalym usunieciu oznaczenia (...) z oznaczenia firmy pozwanego,
oraz z wszelkich jego materialéw promocyjnych, reklamowych oraz handlowych, w tym w Internecie, co wlasciwie
mies$ci sie w zakresie zaniechania naruszen, przy czym tej jego postaci, ktéra obejmuje niepodejmowanie zachowan
prowadzacych do ponowienia naruszen.

W sprawie pozostalych roszczen (punkt 1i 2 zadan pozwu) wstepnie nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 296 ust. 2 p.w.p.
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku
identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw; 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 szczego6lnosci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym zarejestrowanym; znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu
nienalezng korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Powodka w pozwie nie zarzucila pozwanemu uzywania znaku identycznego do znakoéow, co do ktdrych swoich praw
powodka chee bronié, zatem tylko na marginesie nalezy stwierdzié¢, ze znaki, na ktére prawa ma powodka obejmuje
obok tresci slownej tozsamej z tresScia oznaczenia stownego czeéci firmy pozwanego, rowniez dodatkowe elementy
literowe i graficzne, za$ brzmienie firmy pozwanego obejmuje réwniez jego imie i nazwisko. Znaki te roznig sie w
warstwie graficznej, o czym szczegdlowo nizej, przy badaniu co do kolejnych postaci naruszen w $wietle art. 294
ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Wreszcie, oczywiste jest, ze pozwany $wiadczy ustugi, ktoére nie sg identyczne z przedmiotem
dzialalnoS$ci powodki.

Wolno sadzié (bowiem nie wynika to wprost z tresci uzasadnienia pozwu), ze powddka uwaza oznaczenie uzywane
przez pozwanego za podobne do chronionych znakéw, ktérym shluza prawa powddki, przy czym co do znaku
towarowego R. (...) mogace wprowadzi¢ w blad odbiorce, polegajacy na mozliwosci skojarzenia przez przecietnego
odbiorce oznaczenia pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym, wobec dystynktywno$ci oznaczenia (...) oraz
podobienstwa uslug w klasie 42 wedtug klasyfikacji nicejskiej, objetych tym wla$nie znakiem, z ustugami pozwanego
w zakresie architektury oraz inzynierii i zwiazanego z nig doradztwa technicznego.

W sprawie podobiefistwa oznaczenia stosowanego przez pozwanego w pismach dotyczacych jego dzialalnosci, jak
choéby w przygotowywanych przez niego projektach (k. 38), do znakéw towarowych, na ktére prawa ochronne
przystuguja powodce, trzeba zauwazy¢, ze poza podobienstwem slownym, polegajacym na tym, ze zaréwno w tych
znakach towarowych, jak i w oznaczeniu stosowanym przez pozwanego, wystepuje stowo (zwrot) ,trasko”, nie ma
innych podobiefistw. W wymienionych znakach towarowych stowo to nie jest jedynym wyrazeniem jezykowym (a
jednoczeénie fonetycznym), cho¢ niewatpliwie glownym i pisanym wieksza czcionka niz pozostale czesci, bowiem w
znaku R. (...) wystepuje jeszcze slowo ,inwest”, za§ w znaku R. (...) dodatek AL. (...) tych dodatkéw niewatpliwie
odrdznia oba znaki, ktérych ochrony poszukuje pow6dka, nadto fakt, ze powodka, posiadajac juz prawo ochronne do
znaku o zawartoSci slownej ,,trasko inwest”, nabyla prawo ochronne do znaku towarowego ,trasko al”, wskazuje na to,
ze rOwniez ona uznala oba znaki za odrebne, i to tylko z uwagi na r6zne dodatki jezykowe do stowa ,trasko”, zreszta
pisanego w obu znakach w identyczny sposéb.

Te rbéznice nie niwecza same w sobie mozliwo$ci uznania oznaczenia pozwanego jako podobnego do znakéw, co
do ktérych swoich praw chce chroni¢ w niniejszej sprawie powddka. Trzeba jednak stwierdzié¢, Zze znaki towarowe
wskazane przez powddke maja charakter kombinowany (wieloelementowy), a wiec sa polaczeniem elementow
jezykowych (w tym fonetycznych) z elementami graficznymi. Charakter kombinowany ma tez oznaczenie stosowane
przez pozwanego w jego projektach i pismach.

Przy znakach kombinowanych ocena co do ich podobienstwa musi by¢ dokonywana calo$ciowo, na plaszczyznie
wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzglednieniem wszystkich elementéw oraz znaczenia elementow
dominujacych i odrbézniajacych oraz przez pryzmat odbioru przecietnego odbiorcy dostatecznie dobrze
poinformowanego, uwaznego i rozsadnego (tak, w wyroku Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2015
roku, I ACa 228/15; podobnie w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrze$nia 2013 roku, II CSK 710/12). W
zwiazku z tym ocena taka winna uwzgledniac¢ fakt, ze powtarzajace sie w obu znakach powodki oraz w oznaczeniu
stosowanym przez pozwanego slowo (zwrot) ,trasko” (owo powtarzanie sie jest glbwnym argumentem powodki
o podobienistwie znakéw, uzasadniajacym przyjecie, ze pozwany narusza prawa ochronne powddki), pisane jest
calkowicie odmiennie. W znakach powodki stowo to graficznie jest naniesione w kolorze zielonym, pochylym, cigglym
drukiem, charakterystyczng i nietypowa czcionka, natomiast w oznaczeniu pozwanego jest pisane przez podzielenie
tego slowa na dwie czesci, pisane na r6znych poziomach, pionowa czcionka, charakterystyczna (z grupy czcionek typu
sarial”), w kolorze bialym na szarym tle, a nadto cze$ci tego slowa sa przedzielone rysunkiem wijacej sie w dwbch



kierunkach drogi dwyjezdniowej, ktéry uktada sie w litery ,,s”, raczej dwie niz jedng (tym samym mogace wskazywaé
na zwrot ,trassko”, a nie ,trasko”).

Trzeba zdecydowanie stwierdzi¢, ze percepcja wzrokowa tych znakéw wyklucza podobienstwo znakéw powodki
z oznaczeniem pozwanego, bowiem w zlozono$ci tych znakoéw istnieje podobienstwo jednego tylko elementu ich
kombinowanej charakterystyki — uzycia slowa ,trasko”. We wszystkich innych elementach nie ma podobienstwa
porownywanych znakéw. Nie ma tez podobienstwa znakéw towarowych, do ktorych powodce przystuguja prawa
ochronne, do oznaczenia firmy pozwanego — (...) (...) Projektora Z. S., pisanej typowa czcionka, prosta, w czarnym
kolorze.

Wydaje sie, ze powddka zdawala sobie sprawe z oczywistoéci takiego wniosku gdy wzywala pozwanego przed procesem
do usuniecia z brzmienia jego firmy stowa ,trasko”. Zwraca uwage, ze w wezwaniach powo6dki do pozwanego z dnia
27 marca 2014 roku i z dnia 6 czerwca 2014 roku nie ma w ogbéle mowy o naruszaniu przez pozwanego znakow
towarowych, do ktérych prawa ochronne stuza powddce, ani o posiadaniu przez powddke praw do tych znakéw. W
wezwaniach tych powodka wystepuje takze na rzecz innych spotek majacych w treéci formy stowo ,trasko”, co wskazuje
na to, ze chodzilo jej nie o ochrone znakéw towarowych, lecz o spowodowanie rezygnacji pozwanego z oznaczenia
swojej dzialalnoéci, dokonanego przez wykorzystanie stowa (zwrot) ,trasko”.

Jak wida¢, odrozniajaca sila znakdw, na ktore prawa ochronne stuza powddce, nie zostala podwazona czy ostabiona
uzywaniem przez pozwanego oznaczenia kwestionowanego przez powodke, jako naruszajacego jej prawa ochronne.
Tym samym nie ma podstaw do zakladania konfuzji odbiorcéw co do pochodzenia ustug powddki przy ktérych stosuje
ona znak towarowy R. (...).

Wskazuja na to takze dane, ktére mozna uzyskaé z Internetu, réwniez te, na ktére powotata sie powodka. Po
wpisaniu do najczeSciej uzywanej wyszukiwarki internetowej zwrotu ,trasko” najpierw pojawia sie kilkadziesiat
linkéw dotyczacych dziatalno$ci powodki. Pojedynczy link o dzialalno$ci pozwanego pojawia sie dopiero na stronie
czwartej danych internetowych wyszukiwarki po wpisaniu zwrotu ,trasko”. Na tej stronie sa tez linki do innych
aktywnoS$ci, niz dzialalno§¢ powddki czy pozwanego. Link odnoszacy sie do dzialalno$ci pozwanego wskazuje na
jeden z wykonanych przez niego projektéw. Z danych internetowych mozna wnioskowadé, ze pozwany nie ma czynnej
strony internetowej (inaczej niz powddka), a przy tym prowadzi dzialalno$¢ inna niz dzialalno$¢, z ktéra powddka jest
utozsamiania zgodnie z danymi wyszukiwarki G..

Wprawdzie $§wiadectwo ochronne dotyczace znaku towarowego R. (...) obejmuje dzialalno$¢ w zakresie klasy 42
wedtug klasyfikacji nicejskiej, a wiec obejmuje ustugi architektoniczne, ekspertyzy inzynieryjne, ustugi projektowania
architektonicznego, za$ gtéwna dzialalno$¢ pozwanego to dzialalno$§é w zakresie architektury, jednak oferta powodki,
w tym wskazana na jej stronie internetowej, nie obejmuje wykonywania projektow architektonicznych, lecz przede
wszystkim budowe obiektow przemystowych, handlowych, ustugowych i logistycznych.

Na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 roku powodka o$§wiadczyla, ze projektowanie drog wystepuje w jej dziatalnosci
wowczas, gdy realizowana przez powddke inwestycja budowlana obejmuje drogi dojazdowe i wewnetrzne. Sa to
wiec inne drogi, niz te, ktore projektuje pozwany. Zajmuje sie on projektowaniem droég publicznych, a wiec tych,
ktérych budowa prowadzona jest przez instytucje panstwowe lub samorzadowe. Poszukuje klientow przystepujac do
przetargow. Powdd i pozwany dzialaja wiec na innych polach, przede wszystkim z uwagi na rodzaj obiektow, ktorymi
sie zajmuja oraz krag klientéw. Nadto pozwany dziala przede wszystkim na gruncie lokalnym, zas§ powddka realizowata
obiekty, odmienne niz te, ktorych dotyczy projektowanie pozwanego, na terenie calego kraju. Rowniez te okolicznos$ci
stanowig podstawe do przyjecia, ze nie ma niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad potencjalnych klientéw powodki,
co do podmiotu wykonania ustugi w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarcze;j.

W sprawie znaku towarowego R. (...) powodka twierdzila, ze jest to znak renomowany. Co do tego znaku powodka
nie podniosla tozsamosci ustug w $wietle kategorii objetych ochrong zgodnie z klasyfikacja nicejska. Tym samym
rozpatrywana moze by¢, w kontekscie zadania pozwu, jedynie posta¢ naruszenia znaku towarowego okre$lona w
art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a wiec naruszenia polegajacego na bezprawnym uzywaniu znaku identycznego lub



podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli
takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzy$é lub byé szkodliwe dla odrozniajacego charakteru
badz renomy znaku weze$niejszego.

Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej
czedci odbiorcow towardw i ustlug oznaczonych tym znakiem, majacy duza site przyciagania i wartosé reklamowa
wynikajacg z utrwalonego w $wiadomos$ci odbiorcow przekonania o bardzo dobrych cechach towaru lub nim
opatrzonych (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 10 lutego 2011 roku, IV CSK 393/10). Prawo ochronne na znak
towarowy R. (...) przystugiwalo od chwili jego zgloszenia (...) spélce z ograniczong odpowiedzialnoScia. W chwili
nabycia prawa ochronnego do tego znaku przez powodke spdlka (...) znajdowata sie w upadloéci likwidacyjnej. W
takiej sytuacji nie sposdb przyja¢, ze zachowane bylo w chwili nabycia prawa do tego znaku, u odbiorcéow ustug
opatrzonych tym znakiem, przekonanie o bardzo dobrych ich cechach.

Nie mozna uzna¢ za renomowany znaku przypisanego przedsiebiorcy niemajacemu renomy (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 16 pazdziernika 2014 roku, III CSK 275/13). Wobec ogloszenia upadlosci spoiki (...)., nie mozna
bylo moéwié i zachowaniu jej renomy, nawet gdyby przyjaé, ze renoma ta wcze$niej istniala. Z kolei nabycie praw do
tego znaku przez powodke nie przywrécilo renomy nabytego znaku, juz chocby z tego wzgledu, ze powoddka go nie
uzywa, a przynajmniej takie uzywanie nie wynika z dowodéw przedstawionych przez powddke.

Tym samym nie zachodzi naruszenie znaku towarowego R. (...), o ktbrym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., nie ma
wiec podstaw do uwzglednienia zadania wskazanego w punkcie 2 wnioskow pozwu co do rozstrzygniecia sprawy.

Niezaleznie od powyzszych racji uwzglednieniu powddztwa sprzeciwia sie to, ze pozwany uzywa przyjetego przez
siebie oznaczenia ustug §wiadczonych w ramach dzialalnosci gospodarczej oraz okreslenia firmy, zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemy$le i handlu (art. 156 p.w.p.). Pozwany oznaczyl swoja dzialalno$¢ gospodarcza nie poprzez
korzystanie z oznaczenia juz uzywanego przez inny podmiot, tylko poprzez zastosowanie skrotu odnoszacego sie
do przedmiotu jego dzialalnos$ci, a przy tym uczynit to zanim powo6dka nabyta prawa ochronne na znaki wskazane
w pozwie. Pozwany zajmuje sie projektowaniem tras sluzacych komunikacji, przemieszczaniu sie, totez adekwatne
do tej dzialalno$ci bylo przyjecie skrotu obejmujacego pierwsze czesci stow skladajacych sie na wyrazenie ,trasy
komunikacyjne”. Ten zrodlostow catkowicie abstrahuje od Zrodloslowia, ktorym postuzyla sie powddka formutujac
podstawowa tre$¢ znaku towarowego, ktorego ochrony dochodzila.

W takiej sytuacji, nadto wobec braku choéby potencjalnego niebezpieczenstwa konfuzji po stronie przecietnego,
»~modelowego”, odbiorcy co do osoby ustugodawcy w zakresie ustug §wiadczonych przez powodke, wreszcie w sytuacji
wczesniejszego uzywania przez pozwanego dotychczasowych, kwestionowanych przez powodke, oznaczen, niz daty
nabycia praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pozwie, zadanie, ktorego skutkiem byloby istotne zaklocenie
wieloletniej dzialalno$ci pozwanego, ograniczonej do jednych tylko wlaéciwie ustug, o gléwnie lokalnym zasiegu,
naruszenie renomy pozwanego jako przedsiebiorcy, bylo naduzyciem prawa w rozumieniu art. 5 k.c., zwlaszcza w
sytuacji gdy powodka w poprzedzajacej wystapienie z pozwem korespondencji z pozwanym, nie podnosila twierdzen
dotyczacych jej praw ochronnych na znaki towarowe, ani nie powolywala sie na potrzebe ich ochrony. Prawo
pozwanego do dalszego uzywania dotychczasowego oznaczenia, w zachowanej treéci i formule graficznej, znajduje tez
podstawe w tresci art. 160 p.w.p.

Co do znaku towarowego R. (...) sprzeciwia sie uwzglednieniu powddztwa takze to, ze powodka nie wykazata uzywania
tego znaku (art. 157 p.w.p.). Powodka przestawila tylko dowody uzywania wskazanego znaku przez (...) spolke z
ograniczong odpowiedzialno$cig, natomiast nie przez powodke.

Wobec powyzszych ustalen i przedstawionych racji, powddztwo nalezalo oddalié. Rozstrzygajac o kosztach procesu
uwzgledniono zasade wynikajaca z art. 98 § 1 k.p.c., a wiec odpowiedzialno$ci stron za wynik sprawy. Powodka
przegrala proces, winna wiec zwréci¢ pozwanemu koszty. Koszty pozwanego ograniczyly sie w niniejszej sprawie do
wynagrodzenia adwokackiego. Nalezalo je ustali¢ na podstawie § 11 ust. 1 pkt 18 obowigzujacego w niniejszej sprawie



rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 wrzeénia 2002 roku w sprawie optat za czynno$ci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Panistwa kosztdw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.



