Sygn. akt IV CSK 287/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2016 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Mirostawa Wysocka (przewodniczacy, sprawozdawca)
SSN Wiadystaw Pawlak
SSN Agnieszka Piotrowska

w sprawie z powoddztwa M. B.il. W.

przeciwko K. L.

0 zakazanie naruszenia prawa do znaku towarowego,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 16 marca 2016 r.,

skargi kasacyjnej powoddéw

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 18 listopada 2014 r.,

l. oddala skarge kasacyjna;
ll. zasagdza od powodoéw na rzecz pozwanej kwote 420
(czterysta dwadziescia) zt z tytutu zwrotu kosztéw postepowania

kasacyjnego



UZASADNIENIE

Powodowie M. B. i I. W. wniesli powddztwo o nakazanie pozwanej K. t.
zaniechania uzywania w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek polu eksploataciji
nazwy S. oraz o zobowigzanie jej do opublikowania wyroku uwzgledniajgcego

powddztwo w drodze ogtoszenia prasowego o blizej sprecyzowanych warunkach.

Wyrokiem z dnia 7 maja 2014 r. Sad Okregowy w B. nakazat pozwane;j
zaniechanie naruszania prawa ochronnego z rejestracji, przystugujagcego powodom
do stownego znaku ,s. e.”, objetego prawem ochronnym Urzedu Patentowego nr Z
— [...], przez zaniechanie uzywania tego znaku w jakiejkolwiek formie i na
jakimkolwiek polu eksploatacji oraz nakazat pozwanej opublikowanie orzeczenia, w
zakresie czesciowo ograniczonym w stosunku do Zzgdania, w pozostatej czesci

powodztwo oddalit.

Zaskarzonym wyrokiem z dnia 18 listopada 2014 r. Sad Apelacyjny,
uwzgledniwszy apelacje pozwanej, zmienit wyrok Sgdu Okregowego w B. i oddalit

powodztwo, opierajgc wyrok na nastepujgcych podstawach.

Powodowie prowadzg dziatalnos¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej E.”
z siedzibg w B. w zakresie m.in. ogolnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz
ustug kosmetycznych. Pozwana do czerwca 2011 r. byta pracownikiem powodéw,
od dnia 7 listopada 2011 r. prowadzi w B., wtrzech punktach, dziatalno$¢
gospodarczg w zakresie fryzjerstwa i innych zabiegdw kosmetycznych, uzywajgc
nazwy C. [...] ,S. E.” W domenie internetowej dotyczacej prowadzonej dziatalnosci
widnieje stowno-graficzne oznaczenie zawierajgce, poza stowami ,s. e.”, stowa ,cC.
[...]" w kolorze czarnym, obrysowane nieregularng linig o ksztatcie kropli, w kolorze
niebieskim. Stowa ,s. e.” wystepujg takze w nazwie strony internetowej - www.[...]

oraz na profilu internetowym (facebook) w brzmieniu ”S.”

Powodom przystuguje prawo ochronne na znak towarowy stowno — graficzny
,S. , zgtoszony do rejestracji w dniu 8 lutego 2010 r. i zarejestrowany w Urzedzie
Patentowym w dniu 13 maja 2011 r. W dniu 6 sierpnia 2012 r. powodowie dokonali

zgtoszenia towarowego znaku stownego ,s. e.”, ktory uzyskat rejestracie w


http://www.skinexpert.com.pl/

Urzedzie Patentowym w dniu 13 lutego 2014 r. Powodowie oparli zgdanie na

twierdzeniu, ze pozwana dopuscita sie naruszenia ich prawa do obu znakow.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, pozwana nie naruszyta prawa powodow do
znaku stowno-graficznego ,s. e. [...]” ani w sposéb okreslony w art. 296 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz.
U. 2013 r., poz. 1410 ze zm., dalej jako ,p.w.p.”), gdyz nie uzywata oznaczenia
identycznego, ani w sposob okreslony w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyz uzywane
przez nig oznaczenie nie jest podobne do znaku towarowego powoda i nie
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w bitad. Oznaczenia te roznig sie
wyraznie w wyniku uzycia dodatkowych sformutowan (,zdrowie, uroda, piekno” w
wypadku powoda, imie i nazwisko oraz dodatkowe elementy nazwy w wypadku
pozwanej), istotnych dla klientow rynku ustug kosmetycznych i medycyny
estetycznej oraz nie sg podobne wizualnie, a zbiezny element stowny ,s. €.” nie ma
sity odrdzniajgcej wystarczajgcej do tego, aby przy istotnych pozostatych réznicach
sam przez sie stanowit podstawe stwierdzenia podobienstwa moggcego

wywotywacé konfuzje.

Odnosnie natomiast do znaku stownego ,s. e.”, pozwana, ktéra w dobrej
wierze uzywata takiego oznaczenia prowadzgc lokalng dziatalno$¢ gospodarczg w
niewielkim rozmiarze ma - stosownie do art. 160 ust. 1 p.w.p. - nadal prawo
uzywac je bezptatnie w nie wiekszym niz dotychczas zakresie. Pozwana uzywata
oznaczenia przy prowadzeniu dziatalnosci o charakterze lokalnym (ograniczonym
do miasta B.) i niewielkich rozmiaréw, od dnia 7 listopada 2011 r., a zatem przed
zgtoszeniem przez powoddw znaku stownego do rejestracji w Urzedzie
Patentowym. Dziatata w dobrej wierze, a przeciwne twierdzenia w tym zakresie nie

zostaty przez powodoéw dowiedzione (art. 6 i 7 k.c. oraz art. 232 k.p.c.).

Powodowie oparli skarge kasacyjng na podstawie naruszenia prawa
materialnego - art. 160 p.w.p. przez niewtasciwg wyktadnie ,w zakresie wymogu
dziatania sprawcy naruszenia znaku towarowego w dobrej wierze, a dodatkowo
niezaleznie naruszono te norme btednie jg stosujgc, poza jej hipotezg w sytuacji,
gdy Sad a quo uprzednio ustala negatywng przestanke jej stosowania w postaci

braku podobienstwa nazwy pozwanej i znaku towarowego powodow” oraz art. 296



ust. 2 p.w.p. przez niewlasciwg wyktadnie kategorii ,identycznosci” i ,podobienstwa”
w zakresie nazwy uzywanej przez pozwang. Na tej podstawie skarzgcy wniesli
o uchylenie zaskarzonego wyroku i oddalenie apelacji pozwanej ewentualnie
o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi

Apelacyjnemu.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije.

Zarzuty skargi zostaly ujete nieprecyzyjnie, co przejawia sie zarowno
w niewskazaniu jednostek redakcyjnych przepisow powotanych w ramach podstaw,
jak i w chaotycznej argumentacji dotyczgcej dwoch réznych znakow, i to oderwanej

od przyjetych przez Sad podstaw orzeczenia w odniesieniu do kazdego z nich.

Uwagi skarzgcego, ale tez Sadu Apelacyjnego, uszedt fakt, ze Sad
Okregowy w swym wyroku udzielit ochrony jedynie prawu 2z rejestracji
znaku stownego. W uzasadnieniu znalazta sie co prawda wzmianka, ze pozwana
naruszyfa ,tez” prawo do znaku stowno-graficznego powodow, lecz - z przyczyn,
ktore nie sg wiadome - nie znalazto to odzwierciedlenia w wyroku. W tej sytuacji
zarzuty dotyczgce naruszenia prawa do znaku kombinowanego wymagaty
rozwazenia jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczgce go ustalenia i rozwazania
ztozyty sie na podstawe zaskarzonego wyroku, ktérym oddalono powoddztwo

w catosci.

Co do znaku stowno—graficznego skarzacy w lakonicznym uzasadnieniu
podstawy naruszenia art. 296 ust. 2 p.w.p. wywodzg, ze Sad -
wbrew jednolitemu stanowisku judykatury i wbrew zasadom doswiadczenia
zyciowego - nie uwzglednit, ze przy porownywaniu znakoéw stowno-graficznych
szczegoOlng uwage nalezy zwracaC¢ na ,warstwe stowng pfaszczyzny wizualnej”,
w badanym wypadku na zbiezny fantazyjny czton nazwy i znaku, nadmierng wage
przywigzujgc do dodatkowych elementéw wyrézniajgcych. Wedtug skarzgcych,
Sad nie przeprowadzit analizy zachowania ,modelowego” konsumenta, pomimo
ze praktyka konsumencka wskazuje na to, iz klient poszukuje stowa
dystynktywnego, fantazyjnego, ktéorym w analizowanym znaku jest stowo ,s”.

Ponadto, ,skarzgcy nadal uwazajg, ze w sposdb oczywisty zachodzi reprodukcja w



zakresie znaku, co tak naprawde zwalnia powodow od wykazywania ryzyka

konfuzji”.

Przestanka powstania roszczen okreslonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest
dziatanie dajgce sie zakwalifikowaé jako naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy w sposob okreslony w art. 296 ust. 2 w punkcie pierwszym, drugim albo

trzecim.

Znaki stowno-graficzne (kombinowane) stanowig potgczenie elementéw
stownych i graficznych, charakteryzujgcych sie specyficzng dla danego znaku sitg
oddziatywania. Porownywanie oznaczen Kkolizyjnych obejmuje catos¢ kazdego
Z oznaczen, z uwzglednieniem wszystkich jego elementow. Trafne jest stwierdzenie
Sadu, odnoszace sie do znaku stowno-graficznego powoda, Zze nie mozna go
uznac za identyczny z oznaczeniem uzywanym przez pozwang tylko na podstawie
zbieznosci elementu stownego, chocby element ten byt najsilniej wyrdzniajgcy.
Przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. reguluje naruszenie w sytuacji podwadjnej
identyczno$ci (towaréw i oznaczen). Nie byla sporna w sprawie identycznos¢
towarow (prawidtowo powinno by¢ - ustug), a jedynie identycznoS¢ oznaczen
uzywanych przez pozwang ze znakiem sftowno-graficznym powodow.
W orzecznictwie przyjmuje sie, ze oznaczenie jest identyczne ze znakiem
towarowym wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzania
dodatkowych sktadnikéw, wszystkie elementy sktadajgce sie na ten znak lub gdy
oznaczenie to rozpatrywane jako cato$¢ wykazuje roznice tak nieznaczne, ze mogg
zosta¢ niedostrzezone przez przecietnego odbiorce (por. wyroki ETS z dnia
20 marca 2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion, Zb. Orz. 2003, s. | — 2779 i TSUE z dnia
25 marca 2010 r., C-278/08, BerSpechte, Zb. Orz. 2010, s. | — 2517). Dokonywanie
oceny w ujeciu catosciowym jest miarodajne takze w sytuacji, w ktérej elementem
znaku stowno-graficznego jest objety niezalezng ochrong znak stowny (por. wyroki
Sadu Najwyzszego z dnia 22 lutego 2007 r., Il CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1,
poz. 11 i z dnia 26 wrzesnia 2013 r., Il CSK 710/12, OSNC 2014, nr 5, poz. 54).
Trafne jest wiec stanowisko Sadu Apelacyjnego o braku podstaw do
stwierdzenia identycznosci oznaczenia uzywanego przez pozwang ze znakiem
stowno-graficznym powoda, a w konsekwencji dopuszczenia sie naruszenia,

0 ktérym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.



Negatywny wynik zastosowanego testu identycznosci przeciwstawianych
oznaczen prowadzit do przesuniecie sporu o naruszenie prawa do znaku stowno-
graficznego na ptaszczyzne art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zgodnie z uksztattowanymi
w piSmiennictwie oraz w orzecznictwie krajowym i unijnym regutami porownywania
oznaczeh pod katem przestanek okreslonych w tym przepisie, przy badaniu
przeciwstawianych oznaczeh uwzglednia sie wszystkie elementy znakéw (w tym
stowne i graficzne) i zestawia sie je w trzech ptaszczyznach (wizualnej, fonetycznej
i znaczeniowej), taczac to z analizg poszczegolnych sktadnikow znakdéw, zwtaszcza
pod katem okreslenia elementow o najsilniejszym oddziatywaniu odrdzniajgcym
(por. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 8 kwietnia 2003 r., [V CKN 22/01, OSP 2004,
nr 5, poz. 62 oraz wyrok z dnia 11 grudnia 2013 r., IV CSK 191/13, OSNC 2014 r,
nr 9, poz. 95 i powotane w jego uzasadnieniu orzeczenia). Wszechstronnos¢ oceny
jest szczegolnie wazna w wypadku znakéw stowno-graficznych, w ktérych istotne
znaczenie ma warstwa wizualna. (por. wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 22 lutego
2007 r., Il CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11 i z dnia 26 wrze$nia 2013 r.,
Il CSK 710/12). Dokonywanie catosciowej oceny poréwnawczej kolizyjnych
oznaczen nie wytgcza powstania sytuacji, w ktorej do stwierdzenia podobienstwa
wystarczy podobienstwo na jednej tylko ptaszczyznie ze wzgledu na jednoznacznie
dominujgcy charakter konkretnego elementu, ani - z drugiej strony - sytuacj,
w ktérej zbieznoS¢ na okreSlonej ptaszczyznie moze zostaC zneutralizowane
przez elementy rdznigce oznaczenia, prowadzgce do wylgczenia podobienstwa

ocenianego catosciowo.

Pojecie podobienstwa, przy uwzglednieniu jego stopnia, interpretuje sie
w odniesieniu do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, ktérego ocena
zalezy od wielu czynnikdw; w tym jednak zakresie nie zostaty sformutowane
pod adresem zaskarzonego orzeczenia zadne zarzuty przez powodoéw,
ktorzy skoncentrowali sie wytgcznie na eksponowaniu pierwszorzednego,
i zarazem - w ich ocenie - decydujacego czynnika w postaci tozsamosci jednego
z elementéw oznaczen, czyli stéw ,s. €”. Chociaz mozna sie zgodzi¢ ze skarzgcymi,
ze ten element stowny ma znaczenie odrdzniajgce, to nie majg oni racji twierdzac,
iz przesgdza to o podobienstwie oznaczen w ujeciu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Przeciwstawiane oznaczenia sg w warstwie graficznej (wizualnej) tak wyraziste i



charakterystyczne, ze ich ocena catosciowa uzasadnia trafno$¢ konkluzji Sgdu
Apelacyjnego o braku podstaw do stwierdzenia w odniesieniu do tych oznaczen
podobienstwa powodujgcego ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad co do
pochodzenia towaru (ustugi). Bezpodstawny jest tez - nierozwiniety zresztg pod
wzgledem argumentacyjnym - zarzut, ze Sad nie dokonat analizy zachowania
»,modelowego” konsumenta, bowiem Sad Apelacyjny wyraznie stwierdzit, iz istotne
elementy odrozniajgce poréwnywane oznaczenia sg istotne dla klienteli ustug
kosmetycznych i medycyny estetycznej, niewatpliwie zainteresowanych ustaleniem
profesjonalizmu i bezpieczenstwa jakich oczekujg od zaktadu oferujgcego takie
ustugi. Zwazywszy, ze jednym z czynnikbw oceny ryzyka konfuzji jest rodzaj
oferowanego towaru lub ustugi, nalezy zgodzi¢ sie z Sadem, ze uwazny,
rozsgdny i dobrze poinformowany (,modelowy”) klient ustug specjalistycznych i
nieobojetnych dla zdrowia, jest dostatecznie wyczulony, aby analizowa¢ oferty
doktadnie, a nie pobieznie, co usprawiedliwia zatozenie, ze zwrdci uwage na
réznice, zwitaszcza jeSli sg wyrazne. Trafna jest zatem konkluzja Sadu
Apelacyjnego, ze pozwana nie naruszyta praw powodéw do znaku stowno-

graficznego w sposoéb okreslony w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Odnoszgc sie do zarzutu naruszenia art. 160 p.w.p. mozna poming¢ wywaod
dotyczacy jego wadliwego zastosowania w formie sprecyzowanej przez skarzgcych,
gdyz jest on wynikiem btednego zatozenia, jakoby Sad Apelacyjny w ogole
wykluczyt kolizje oznaczen z powodu braku podobienstwa, podczas gdy takie
stwierdzenie Sadu odnosito sie jedynie do prawa ochronnego na znak towarowy

stowno-graficzny.

Analizujgc kwestie naruszenia prawa powodow do znaku stownego ,s. e.”, w
zakresie, w jakim mozna pozwanej przypisaC postugiwanie sie oznaczeniem
identycznym, Sad Apelacyjny uznat, ze nastgpito to w warunkach okreslonych w art.
160 ust. 1 p.w.p., a tym samym - jak nalezy rozumie¢ - ocenit, iz bezprawnosc¢
naruszenia zostata wytgczona na skutek tego, ze nastgpito ono w ramach dziatania
bedgcego wykonywaniem przez pozwang witasnego prawa. Przewidziane w art.
160 ust. 1 p.w.p. uprawnienie ,uzywacza” uprzedniego, samo nie bedgc prawem
bezwzglednym, ogranicza prawo wytgczne uprawnionego uzyskane na podstawie

decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy izmusza go do



tolerowania (,znoszenia”) uzywania tego oznaczenia przez osobe trzecig. Trzeba
zgodzi¢ sie z formutowang w pismiennictwie tezg, ze pomimo literalnego brzmienia
przepisu (,0znaczenie zarejestrowane nastepnie jako znak towarowy”), jego
wyktadnia celowosciowa prowadzi do wniosku, iz unormowanie zawarte w art. 160
ust. 1 p.w.p. dotyczy uprzedniego uzywania nie tylko znaku identycznego, ale

takze znaku podobnego.

Uprawnienie osoby trzeciej do dalszego bezptatnego uzywania oznaczenia
w dotychczasowym zakresie zalezy od spetnienia przestanek wymienionych,
lecz niezdefiniowanych, w przepisie art. 160 ust. 1 p.w.p., przyznajgcym je osobie,
ktéra, prowadzgc Iokalng dziatalnos¢ w niewielkim rozmiarze, w dobrej
wierze uzywata danego oznaczenia. Trafnie przyjmuje sie w pismiennictwie,
ze do powstania prawa ,uzywacza” jest wymagane, aby uzywanie oznaczenia,
spetniajgce te warunki, rozpoczeto sie przed chwilg stanowigcg o pierwszenstwie,
awiec przed zgtoszeniem znaku towarowego do rejestracji przez inng osobe.
Ta chwila jest miarodajna dla oceny dobrej wiary osoby uzywajgcej oznaczenia,
zarejestrowanego nastepnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby. W niniejszej
sprawie ustalono, ze pozwana zaczeta uzywac stéw ,s. e.” jako elementu wiasnych
oznaczen w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przed zgtoszeniem przez

powoddw znaku stownego w celu uzyskania rejestracji w Urzedzie Patentowym.

Tak okreslony czynnik czasowy jest koniecznym, lecz niewystarczajgcym
elementem oceny dobrej wiary ,uzywacza”’, jako przestanki umozliwiajgcej
mu przeciwstawienie wtasnego uprawnienia wytgcznemu prawu ochronnemu
z rejestracji znaku. ,Dobra wiara” w art. 160 ust. 1 p.w.p. nie jest pojeciem
autonomicznym w stosunku do ogolnego rozumienia tej klauzuli, i nalezy jg
odczytywac jako usprawiedliwione przekonanie, ze nie ma przeszkéd prawnych do
korzystania z danego oznaczenia, inaczej ujmujgc — ze korzystanie z takiego
oznaczenia nie narusza cudzego prawa. Ocena zachowania pod katem dobrej
wiary nastepuje kazdorazowo na podstawie konkretnych okolicznosci, do ktérych
zalicza sie tez sposOb przedstawienia oznaczenia i faktycznego z niego

korzystania.



W stosunku do ,uzywacza” znajduje zastosowanie zawarte w art. 7 k.c.
domniemanie dobrej wiary, a ciezar obalenia tego domniemania - przy
uwzglednieniu art. 6 k.c. oraz art. 232 i 234 k.p.c. - spoczywa nha uprawnionym
z rejestracji znaku (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 10 pazdziernika 2008 r.,
ICSK 235/08, nie publ). Sad Apelacyjny, uwzgledniwszy przy
orzekaniu te przepisy, stwierdzit, ze powodowie nie obalili domniemania dobrej
wiary pozwanej uzywajgcej spornego oznaczenia. Zaden z tych przepiséw
nie zostat powotany w ramach podstaw skargi, co znacznie ograniczyto mozliwos¢
wykazania naruszenia - w rozwazanym aspekcie - art. 160 ust. 1 p.w.p. Skarzacy,
zarzuciwszy Sgdowi btedng wyktadnie przepisu, nie wyjasnili, na czym miato
polegaé btedne zrozumienie przez Sad tresci lub znaczenia art. 160 ust. 1 p.w.p.,
lecz skupili sie na prébie przekonania, ze nie zachodzity podstawy do jego
zastosowania. Zarzuty w tym zakresie opierajg sie na twierdzeniach niemajgcych
oparcia w ustalonej podstawie faktycznej orzeczenia, a fakt, ze pozwana wczes$niej
pracowata u powodow, nie stanowit sam przez sie wystarczajgcej podstawy

obalenia domniemania prawnego dobrej wiary.

Uwzglednienie tego domniemania w sprawie nastepuje po wykazaniu przez
osobe powotujgcg sie na uprawnienie przyznane w art. 160 ust. 1 p.w.p., Ze zostaty
spetnione pozostate, przedmiotowe przestanki uzasadniajgce jego zastosowanie,
czyli prowadzenie lokalnej dziatalnosci gospodarczej w niewielkim rozmiarze.
Kryteria decydujgce o ustaleniu lokalnego charakteru dziatalnosci oraz jej
niewielkiego rozmiaru nie zostaty zdefiniowane w ustawie, co sktania
do dokonywania kazdorazowo zindywidualizowanej ich oceny, przy uwzglednieniu,
Zze obie przestanki zazwyczaj wystepujg tgcznie i pozostajg w funkcjonalnym
powigzaniu.

Trafny jest wyrazany w piSmiennictwie poglad, zgodnie z ktérym, badajgc,
czy dziatalno$¢ ,uzywacza” ma charakter lokalny nalezy skupic sie nie tyle na tym,
jaki jest zasieg terytorialny dziatalnosci przedsiebiorcy, ale raczej na tym, jaki jest
zakres terytorialny uzywania znaku, inaczej - czy oznaczenie jest ,uzywane
lokalnie”. Odczytywanie pojecia ,lokalnego” charakteru dziatalnosci przez pryzmat
oddziatywania znaku na klientele pozostaje w zgodzie z funkcjg przepisu, ktéry ma

chroni¢ lokalnego przedsiebiorce dziatajgcego w dobrej wierze; przekonujgcy jest
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tez argument, ze lokalni (miejscowi) nabywcy towaréw lub ustug majg z reguty
rozeznanie co do ich faktycznego pochodzenia, co zmniejsza ryzyko konfuzji.
Swiadczenie ustug fryzjersko-kosmetycznych w trzech gabinetach w jednym
miescie sredniej wielkosci, a o takiej dziatalnosci jest w sprawie niniejszej mowa,
odpowiada kryterium dziatalnosci lokalnej w rozumieniu art. 160 ust. 1 p.w.p.

Taki  zakres dziatalnosci, przy uwzglednieniu  rodzaju  ustug,
pozwala jednoczes$nie na zakwalifikowanie jej jako dziatalnosci w ,niewielkim
rozmiarze”. Znaczenie tego pojecia wywotuje wieksze kontrowersje, niz pojecie
Jlokalny”. W pisSmiennictwie niekiedy postuluje sie stosowanie przy ocenie tej
przestanki konkretnych przepiséw innych ustaw (kodeksu spoétek handlowych,
ustaw normujgcych dziatalno$¢ gospodarczg), co prowadzitoby do precyzowania
i stosowania takich kryteridw, jak np. wielkoS¢ obrotéw przedsiebiorstwa
i osigganych wynikow finansowych. W ocenie Sgdu Najwyzszego rozpoznajgcego
skarge, i podzielajgcego odmienny poglad, réwniez wystepujgcy w doktrynie,
zastepowanie ustawodawcy i ,tworzenie” takich ostrych, sztywnych kryteridow jest
bezpodstawne i wykracza poza ramy witasciwej interpretacji. Przy braku odestania
do innych ustaw w zakresie stosowanych w nich pojec, spetnienie konkretnych
wymagan tam okreslonych nie moze stanowi¢ warunku kwalifikowaniu dziatalnosci
.uzywacza” pod katem kryterium ,niewielkiego rozmiaru”, od ktdérego zalezy
udzielenie mu wynikajgcej z art. 160 ust. 1 p.w.p. ochrony. Chybiona jest teza
0 mozliwosci stosowania innych ustaw ,w drodze analogii’, gdyz ograniczenie sie
przez ustawodawce do uzycia poje¢ o znaczeniu ogoélnym, bez definicji poje¢ na
potrzeby danej ustawy, nie Swiadczy o istnieniu koniecznej przestanki stosowania
przepisow przez analogie, czyli luki w prawie. Nie stoi to na przeszkodzie uznaniu,
ze w konkretnych okoliczno$ciach moze okazac sie celowe siegniecie do danych
finansowych przedsiebiorstwa, jezeli bez tego trudne Ilub niemozliwe okaze
sie ustalenie rozmiaru dziatalnosci. W licznych jednak przypadkach, i do takich
zalicza sie wystepujacy w niniejszej sprawie, takie dane nie bedg niezbedne.
Jednym z czynnikbw oceny moze by¢ rodzaj dziatalnosci ($wiadczonych
ustug) i stosunkowo ograniczona klientela. Oceniajgc rzeczy rozsgdnie i zgodnie
z zasadami doswiadczenia Zzyciowego, mozna przyja¢ - jak uczynit to Sad

Apelacyjny - ze prowadzenie trzech gabinetéw $wiadczgcych ustugi
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kosmetyczne miesci sie pojeciu dziatalnosci ,w niewielkim rozmiarze”
w rozumieniu art. 160 ust. 1 p.w.p.

Odnosnie do =zarzutu naruszenia tego przepisu, nalezy wskazaé, ze
w skardze nie powotano podstawy naruszenia przepiséw postepowania, a tym
samym nie podjeto sie wykazania uchybien w zakresie podstawy faktycznej
przyjetej za podstawe orzeczenia. Skarzacy nie wsparli tez zarzutu naruszenia art.
160 ust. 1 p.w.p. pogtebiong argumentacjg prawng. Dotyczy to rowniez twierdzenia,
ze ocena charakteru dziatalnosci pozwanej powinna by¢ dokonywana w sposéb
wzgledny a wiec przy uwzglednieniu rozmiaru dziatalnosci powodéw. Nawet gdyby
przyjac te, bynajmniej nie oczywistg, koncepcje, nie miatoby to znaczenia istotnego
dla rozstrzygniecia z powodu braku wykazania przez skarzgcych konkretnych
faktow obrazujgcych rozmiar dziatalnosci powoddéw, ktére mogtyby by¢ przydatne
dla celu poréwnawczego.

Wbrew odmiennemu przekonaniu powodow, nie budzi watpliwosci,
ze podjecie skutecznej obrony przez ,uzywacza” oznaczenia nie wymaga
przesgdzenia o istnieniu tego uprawnienia w formie wyroku (por. art. 284 pkt 8
p.w.p.), lecz jest mozliwe przez podniesienie opartego na art. 160 ust. 1 p.w.p.
zarzutu w procesie z powodztwa uprawnionego do znaku.

Z tych wzgledow skarga kasacyjna podlegata oddaleniu, na podstawie art.
398" k.p.c., z orzeczeniem o kosztach postepowania kasacyjnego stosownie do —
juz nieobowigzujgcego, ale majgcego jeszcze zastosowanie w sprawie - § 10 ust. 1
pkt 18 w zw. z § 12 ust. 4 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcow prawnych
oraz ponoszenia kosztdw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu (jedn. tekst 2013 r., poz. 490).
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