Sygn. akt Il CSK 282/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 r.
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Matgorzata Manowska (przewodniczacy)
SSN Jacek Grela

SSN Beata Janiszewska (sprawozdawca)

Protokolant Iwona Budzik

w sprawie z powodztwa P. M.

przeciwko E. S.

o nakazanie i zobowigzanie do okreslonego zachowania,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 28 listopada 2019 .,

skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)
z dnia 27 marca 2017 r., sygn. akt | ACa (...),

oddala skarge kasacyjna.

UZASADNIENIE

Powod P. M. wnidst o nakazanie pozwanej E. S. zaniechania naruszen
zasad uczciwe] konkurencji w postaci oznaczania swoich ustug oraz swojego
przedsiebiorstwa sformutowaniem ,Free Walking Tour”, o zobowigzanie pozwanej
do zlozenia oswiadczenia o wskazanej w pozwie tresci i formie oraz o zasgdzenie

od pozwanej na rzecz powoda kwoty 20 000 zt tytutem odszkodowania. Sad



Okregowy w K. uwzglednit powodztwo w zakresie zgdania zaniechania naruszen i
ztozenia oswiadczenia oraz czesciowo (co do kwoty 10 000 zt) zgdania zasgdzenia
odszkodowania. Wskutek apelacji pozwanej Sad Apelacyjny w (...) zmienit
czesciowo wyrok Sgdu | instancji w ten sposob, ze zmodyfikowat tresc
oswiadczenia, ktorego ztozenie nakazano pozwanej, a ponadto oddalit w catosci

zgdanie zaptaty odszkodowania.

Rozstrzygniecie to Sad Apelacyjny opart na ustaleniu, ze P. M. od 2007 r.
prowadzit dziatalno$¢ gospodarczg polegajgcg na oprowadzaniu wycieczek po K..
Swoje ustugi Swiadczyt w formule ,Free Tour”, ktérej charakterystycznym
elementem jest dobrowolna odptatno$¢ uczestnikow wycieczek za ustugi
przewodnika. W obrocie gospodarczym, w celach promocyjnych, marketingowych i
identyfikacyjnych powdd postugiwat sie okresleniem ,Free Walking Tour”. Byto ono
przez powoda uzywane w materiatach marketingowych w postaci ulotek i plakatéw
oraz na stronach internetowych: profilu na portalu F. (,FreeWalkingTourK.”, od 15
lutego 2010 r.) i T. (,K.FreeWalkingTour”, od lutego 2010 r.) oraz wtasnej domenie
powoda (www. (...).com, od 18 maja 2009 r.). Wyrazenie ,Free Walking Tour J.V
znajdowato sie rowniez na umieszczonych na drgzkach tabliczkach, za pomocag
ktérych identyfikowali sie przewodnicy. Powdd korzystat ze spornego okres$lenia
jako pierwszy podmiot w Polsce i byt z nim kojarzony na rynku geograficznym

obejmujgcym K.

Nastepnie Sad Apelacyjny ustalit, ze w kwietniu 2012 r., po zyskaniu
negatywnego wyniku rekrutacji do pracy u powoda, pozwana zarejestrowata
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg E. S. C., prowadzong wedtug zbieznego modelu
biznesowego. Przedmiotem jej dziatalnosci byto oprowadzanie wycieczek po K., w
czasie ktérego pozwana postugiwata sie tabliczkg z napisem obejmujgcym
wyrazenie ,Free Walking Tour J.!”, o kolorystyce odmiennej od tabliczek uzywanych
przez powoda. Pozwana postugiwata sie okresleniem ,Free Walking Tour” w
swoich materiatach marketingowych oraz w Internecie (,C. Free Walking Tour”, ,C.
Free Walking Tour - Day Tours” oraz ,www.C.freewalkingtour.com”).
Wycieczki prowadzone przez pozwang rozpoczynaty sie, tak samo jak wycieczki
powoda, na placu przed Kosciotem (...), i w tozsamym bgdz zblizonym czasie.

Kiedy w kwietniu 2014 r. powod rozbudowat swojg oferte o kilka



wycieczek tematycznych po K., rowniez pozwana dostosowata odpowiednio
zakres swoich ustug. W pazdzierniku 2012 r. powdd zatozyt Fundacje Free Walking
Tour z siedzibg w K., ktéra na podstawie zawartej wowczas z powodem umowy
licencyjnej korzysta z oznaczenia stownego ,Free Walking Tour” oraz stowno-

graficznego zawierajgcego sformutowanie ,Free Walking Tour J.”.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sad Apelacyjny uznat, ze dziatania
pozwanej wyczerpywaty dyspozycje art. 3, art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010,
dalej: u.z.n.k.). Ocenit przy tym, Ze oznaczenie stosowane przez P. M. nabrato z
czasem zdolnosci indywidualizujgcej i wyrdzniajacej przedsiebiorstwo powoda oraz
oferowane przez niego ustugi. Zdaniem tego Sadu strony pozostawaty w stosunku
konkurenciji, gdyz dziataty na tym samym rynku ustug przewodnickich w K. Strony
kierowaty swojg oferte do tej samej klienteli, a podobienstwo stosowanych
oznaczen powodowato konfuzje u o0séb zainteresowanych organizowanymi

wycieczkami.

Sad Apelacyjny stwierdzit, ze dziatanie pozwanej polegajgce na
zastosowaniu spornego sformutowania dla oznaczenia swojego przedsiebiorstwa
i ustug oferowanych na tym samym rynku nie tylko stwarzato ryzyko wprowadzenia
klientow w bigd co do tozsamosci podmiotéw oferujgcych dane ustugi
(stron postepowania), ale wprost prowadzito do skutku konfuzji. W zwigzku z tym
zachowanie pozwanej bylo sprzeczne 2z dobrymi obyczajami i godzito

w interesy powoda.

Od wyroku Sadu Apelacyjnego pozwana wniosta skarge kasacyjng, w ktorej
sformutowata zarzuty naruszenia przepiséw postepowania oraz naruszenia prawa
materialnego. Co sie tyczy pierwszej z tych podstaw, skarzgca wskazata na
uchybienie art. 232 k.p.c. przez dopuszczenie w postepowaniu odwotawczym
dowodu niewnioskowanego przez zadng ze stron, w sposob naruszajgcy rownosc¢
stron oraz kontradyktoryjnos¢ postepowania, a takze pozbawiajgcy pozwang
mozliwosci obrony jej praw w ramach instancyjnej kontroli zasadnosci
dopuszczenia dowodu z urzedu. Zdaniem skarzgcej doszio takze do naruszenia

art. 253 k.p.c. przez jego btedng wyktadnie i nietrafne przyjecie, ze do



udowodnienia autentycznosci dokumentu prywatnego, zakwestionowanej przez
przeciwnika procesowego, wystarczajgcy moze by¢ dowdd z przestuchania strony,

ktéra powotuje sie na ten dokument.

W ramach zarzutow naruszenia prawa materialnego skarzgca wskazata na
uchybienie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z pézn. zm., dalej: u.o.k.k.) przez jego
btedng wyktadnie i niewtasciwe okreslenie rynku wtasciwego, polegajgce
na ograniczeniu go jedynie do obszaru administracyjnego K., podczas gdy rynkiem
wilasciwym dla stron jest rynek Swiatowy. Skarzgca wskazata ponadto na
naruszenie art. 5 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez ich niewlasciwe zastosowanie
i nieuzasadnione przyjecie, ze korzystanie przez pozwang z o0znaczenia
"Free Walking Tour" mogto wprowadzi¢ klientow w btgd, mimo ze z uwagi na
powszechnos¢ stosowania tego oznaczenia nie ma ono charakteru odrozniajgcego

i wskazuje jedynie na rodzaj Swiadczonych ustug.

W zwigzku z podniesionymi zarzutami skarzgca wniosta o zmiane
zaskarzonego wyroku przez oddalenie powddztwa w catosci, a ewentualnie
o uchylenie tego wyroku w zaskarzonej czesci wraz z poprzedzajgcym go
orzeczeniem Sgdu Okregowego, i przekazanie sprawy temu Sgdowi do ponownego

rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:
Skarga kasacyjna pozwanej podlegata oddaleniu jako niezasadna.

Nie moégt by¢ skuteczny zarzut naruszenia art. 232 zd. 2 k.p.c., poniewaz
skarzgca, ktéra w dopuszczeniu dowodu z urzedu upatruje uchybienia przez Sad
Il instancji przepisom postepowania, nie zgtosita uprzednio stosownego
zastrzezenia do protokotu (art. 162 k.p.c.). Nawet wiec gdyby kwestionowana
obecnie czynnos¢ postepowania dowodowego mogta byé w okolicznosciach
sprawy uznana za hnharuszenie przepisdbw postepowania, skarzgcej nie
przystugiwatoby prawo powotywania sie na to uchybienie, skoro jednoczesnie

nie podniesiono, by zachodzity wytgczenia okreslone w art. 162 zd. 2 in fine k.p.c.

Niezaleznie od tej uwagi wypada wskazaé, ze wbrew stanowisku skarzgcej

inicjatywa dowodowa sgdu jest co do zasady dopuszczalna, chociaz niewatpliwie,



wobec kontradyktoryjnosci procesu cywilnego, nie powinna stanowi¢ reguty.
Mozliwos¢ dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strone dotyczy nie tylko
sadu | instancji, poniewaz w modelu apelacji petnej cum beneficio novorum takze
Sad Il instancji dokonuje wiasnych ustalen faktycznych i moze uzupetnic
postepowanie dowodowe. Skorzystanie z kompetencji wynikajgcej z art. 232 zd. 2
k.p.c. jest zatem nie tylko prawem sadu, lecz w szczegdlnych przypadkach
moze by¢ uznane za jego obowigzek (zob. wyr. Sgdu Najwyzszego z 17 marca
2006 r., | CSK 101/05 oraz z 20 marca 2009 r., Il CSK 602/08).

Przeprowadzenie dowodu bez wniosku strony nie powinno by¢ utozsamiane
z naruszeniem zasady réwnosci stron w postepowaniu cywilnym i odpowiadajgcego
jej prawa do bezstronnego sadu, gdyz takie utozsamienie bytoby rownoznaczne
z niemozliwym do zaaprobowania zatozeniem, ze prawodawca przydaje sgdowi
legalny instrument naruszania obu zasad, doniostych w postepowaniu cywilnym,
a ponadto wywodzonych z norm konstytucyjnych (art. 32 ust. 1 i art. 45 Konstytucji)
i konwencyjnych (art. 14 EKPCz). Dopuszczenie dowodu niewskazanego przez
strone postepowania ma stuzy¢ wyjasnieniu okolicznosci sprawy, a nie zmierzac¢ do
polepszenia sytuacji procesowej ktéregokolwiek z adwersarzy,
gdyz nieprzekraczalng granicg wszystkich czynnosci sgdu pozostaje zachowanie
zasady bezstronnosci. Nie sposob zresztg zatozy¢ przed przeprowadzeniem
dowodu dopuszczanego z urzedu, ze wyniki prowadzonego w tym zakresie
postepowania dowodowego okazg sie korzystne dla strony, ktdéra zaniechata
zgtoszenia wniosku, mimo ze z przyczyn prakseologicznych powinna wykazac sie

inicjatywg dowodowa.

Odmienne stanowisko skarzgcej, marginalizujgce  dopuszczalnosc
stosowania art. 232 zd. 2 k.p.c., zostato oparte na wymiennym, btednym uzyciu
pojecia ciezaru dowodu z rozumieniu materialnym i formalnym oraz na wadliwym
utozsamieniu spoczywajgcego na stronach ciezaru przytoczenia twierdzen
o faktach - z prowadzeniem postepowania dowodowego zmierzajgcego do
zbadania prawdziwosci tych twierdzen. Tymczasem we wskazanej ostatnio
sferze ustawodawca niewatpliwie nie wykluczyt aktywnosci sgdu, wyrazajgcej sie
dopuszczeniem dowodu niewskazanego przez strone. Nietrafne jest rowniez

wigzanie przez skarzgcg zakresu stosowania art. 232 zd. 2 k.p.c. z sytuacjami,



w ktorych ,zebrany w toku sprawy materiat dowodowy nie wystarcza do jej
rozstrzygniecia”. W postepowaniu cywilnym nigdy nie wystepuje bowiem stan
niemoznosci rozstrzygniecia sprawy, ktoremu rzekomo miatoby przeciwdziatac
prowadzenie postepowania dowodowego z urzedu. Dzieki normie wynikajgcej z art.
6 k.c. rozstrzygnieta moze by¢ kazda sprawa, bez wzgledu na zakres
zgtoszonych wnioskow dowodowych, gdyz w razie uznania, ze strona obarczona
ciezarem dowodu danego faktu nie udowodnita okolicznosci, z ktérych wywodzita
dla siebie skutki prawne, sgad rozstrzyga na niekorzys¢ tej strony, np. przez

oddalenie powddztwa, jesli ciezar dowodu faktu spoczywat na powodzie.

Teza skarzgcej, ze dopuszczenie z urzedu dowodu z dokumentu w postaci
umowy licencyjnej stanowito ,naruszenie procedury” donioste dla rozstrzygniecia
sprawy, pozostaje takze w sprzecznosci z motywami zaskarzonego orzeczenia,
w ktorych wskazano, ze ustalenie zawarcia umowy licencyjnej, niewymagajgcej
wszak zachowania formy szczegolnej, mogto by¢ poczynione rowniez bez oparcia
sie na ww. dokumencie. Ponadto niewatpliwie wystgpit okres, w ktorym pozwana
prowadzita juz swg dziatalnosS¢, a jednoczesnie nie istniata jeszcze Fundacja
utworzona przez powoda, totez dokonywane przez pozwang czyny nieuczciwej
konkurenciji ingerowaty wprost w sfere dziatalnosci powoda. Dopiero po powstaniu
Fundacji korzystanie ze spornego oznaczenia nastepowato za jej posrednictwem,
co przywiodto Sad Apelacyjny do przekonania, ze powdd nie zaprzestat korzystania
Z oznaczenia, wobec czego nie doszio do wygasniecia przystugujgcego mu
pierwszenstwa. Finalnie, niezaleznie od wszystkich powyzszych uwag, wypada
wskazaé, ze dowdd z umowy licencyjnej zostat juz wczesniej dopuszczony przez
Sad | instancji (k. 446), a czynnosci tej rowniez nie towarzyszyto zgtoszenie przez

pozwang zastrzezenia do protokotu.

Nieskuteczny okazat sie takze zarzut naruszenia art. 253 k.p.c.,
sformutowany niejednoznacznie, tzn. bez wskazania, ktéry z dwdch przepiséw
zawartych w tym artykule doznat naruszenia. Wobec wyrazonej przez skarzgcg
watpliwosci, czy prawdziwosé dokumentu prywatnego moze zostaé udowodniona
w drodze przestuchania strony powotujgcej sie na ten dokument, wypada
przypomnie¢, ze w polskim postepowaniu cywilnym nie obowigzuje legalna teoria

dowodoéw, a sad ocenia wiarygodno$s¢ i moc dowodéw wedtug witasnego



przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materiatu
(art. 233 § 1 k.p.c.). Zaden przepis nie ustanawia ograniczenia co do $rodkow,
ktérymi mozna dowodzi¢ prawdziwosci dokumentu prywatnego. Nie jest zatem
wykluczone oparcie sie na zeznaniach stron, a sprawg oceny sadu pozostaje, czy
wyniki takiego przestuchania uznaje za wystarczajgce do ustalenia pochodzenia

dokumentu prywatnego od danej osoby.

Nietrafna jest zatem argumentacja skarzgcej o dopuszczeniu sie przez Sad
btedu logicznego ,typu idem per idem”, gdyz doszto rzekomo do ,[tlwierdzenia,
ze umowa jest autentyczna na podstawie twierdzen powoda tylko dlatego,
ze powod tak twierdzit (...)". Cytowana wypowiedz swiadczy o bezpodstawnym
zréwnaniu formutowania twierdzen i przeprowadzania dowoddéw, ktére majg
pozwoli¢ na weryfikacje tych twierdzen. Skarzgca pomija bowiem, ze powdd
sformutowat okreslone twierdzenie o fakcie, a jego prawdziwos¢ byta nastepnie
przedmiotem postepowania dowodowego. Ustalenie pochodzenia dokumentu
prywatnego nie stanowito zatem ,twierdzenia”, lecz bylo wynikiem oceny
wiarygodnosci zeznah powoda, dokonanej przez Sad Apelacyjny z zachowaniem
regut okre$lonych w art. 233 § 1 k.c. JeSli natomiast analizowany obecnie zarzut
miatby w istocie zmierza¢ do zakwestionowania oceny dowodu z przestuchania
stron, to zarzut ten musiatby zosta¢ uznany za niedopuszczalny. Artykut 398° § 3
k.p.c. stanowi bowiem, Zze podstawg skargi kasacyjnej nie mogg by¢ zarzuty

dotyczgce ustalenia faktéw lub oceny dowoddw.

Podstaw do zakwestionowania rozstrzygniecia Sadu Apelacyjnego nie
przyniosto takze rozwazenie zawartych w skardze kasacyjnej zarzutéw naruszenia
prawa materialnego. Co sie tyczy uchybienia art. 4 pkt 1 u.o.k.k., nie mogto ono
nastgpi¢ przez nieodpowiednie okreslenie rynku wiasciwego, poniewaz przepis ten
dotyczy innej kwestii - definicji legalnej przedsiebiorcy. Pojecie rynku wtasciwego
zostato zdefiniowane w art. 4 pkt 9 u.o.k.k., jednakze skarzgca nie przywofata
naruszenia tego przepisu, a w postepowaniu kasacyjnym niedopuszczalne jest
doszukiwanie sie przez Sad innych mozliwych podstaw skargi oraz samodzielne

okreslanie przepiséw, ktére mogty doznaé naruszenia.



Niezaleznie od tej uwagi za wadliwy nalezy uznaC poglad skarzacej,
ze rynkiem witasciwym byt dla stron niniejszego sporu rynek sSwiatowy. Sad
Apelacyjny trafnie ocenit, ze powdd i pozwana oferowali ustugi przewodnickie na
tym samym, lokalnym rynku. Ustugi te mialy jednakowe przeznaczenie
(oprowadzanie przez przewodnika oséb zainteresowanych zwiedzaniem K.)
i wlkasciwos$ci oceniane z perspektywy tozsamej formuty biznesowej, opartej
na udziale w wycieczkach bez uprzedniego zapisywania sie o0sob chetnych
i z dobrowolng optatg po zakonhczeniu zwiedzania. Ustugi te byty z natury rzeczy
oferowane oraz Swiadczone na tym samym obszarze, poniewaz nie ma mozliwosci
oprowadzania wycieczek po K. poza K., a wskazane wyzej wtasciwosci ustug
Swiadczg o tym, ze w odniesieniu do ich oferowania panowaty zblizone warunki
konkurencji. Powod i pozwana pozostawali wiec w stosunku konkurencji, gdyz
swymi dziataniami zabiegali o te samg klientele, totez korzystanie ze zbieznego
oznaczenia stwarzato mozliwo$¢ wprowadzenia klientow w btgd co do tozsamosci

przedsiebiorstwa lub pochodzenia oferowanych ustug.

Do odmiennych wnioskow nie prowadzi akcentowana przez skarzgcag
okolicznos¢, ze przewazajgcg czesc klientdw powoda i pozwanej stanowig turysci
zagraniczni. Teza skarzgcej o rynku Swiatowym zostata bowiem oparta na btednym
zatozeniu, ze strony niniejszego postepowania konkurujg o klientow z podmiotami
Swiadczgcymi tego typu ustugi we wszystkich innych miastach stanowigcych
atrakcje turystyczne. Tymczasem w istocie konkurencja ta wystepowata na
lokalnym rynku ustug przewodnickich swiadczonych wedtug jednakowej koncepcji
biznesowej, a dotyczyta turystéw, ktérzy w danym czasie przebywali w K. i byli
zainteresowani zwiedzeniem miasta na zasadach mniej zobowigzujgcych
organizacyjnie i finansowo, niz zaktada to tradycyjna forma korzystania z ustug
przewodnika. Stanowisko skarzgcej mogtoby zosta¢ podzielone wytgcznie w razie
przyjecia, ze przecietny klient najpierw wyszukuje dziatajgcego na rynku swiatowym
przewodnika, ktérego ustugami jest zainteresowany, a nastepnie, na podstawie
dostepnosci jego ustug, wybiera miejscowosé, ktorg odwiedzi. Zatozenie takie nie
wytrzymuje jednak konfrontacji z rzeczywistoscig, bowiem turysci w pierwszym

rzedzie dokonujg wyboru miejsca, do ktérego sie udadzg, a dopiero po dokonaniu



tego wyboru szukajg przewodnika, z ktérego ustug bedg mogli skorzysta¢ po

dotarciu w wybrane miejsce.

Zarzuty naruszenia art. 5 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. trzeba rozpatrywac tgcznie,
gdyz opierajg sie one na tym samym zatozeniu skarzgcej, ze sporne oznaczenie
.Free Walking Tour” nie ma charakteru odrozniajgcego, gdyz jest oznaczeniem
powszechnie uzywanym i wskazuje wytgcznie na rodzaj prowadzonej dziatalnosci,
a tym samym nie moze prowadzi¢ do ryzyka wprowadzenia klientow w btad
co do oznaczenia przedsiebiorstwa lub oferowanych ustug. Analiza stanowiska
skarzagcej powinna uwzglednia¢ sformutowany wyzej wniosek, ze stosunek
konkurencji miedzy stronami sporu powstat na tle okreslonego rynku
geograficznego i asortymentowego, stanowigcego punkt odniesienia dla oceny
mozliwosci konfuzji oraz przystugiwania powodowi pierwszenstwa w uzywaniu

nazwy ,Free Walking Tour”, niezakwestionowanego co do rynku lokalnego.

Zarowno w odniesieniu do oznaczenia przedsigbiorstwa (art. 5 u.z.n.k.), jak
i oznaczenia towarow lub ustug (art. 10 u.z.n.k.) uznanie danego zachowania za
czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, ze oznaczenie moze wprowadzi¢
klientow w btad, odpowiednio: co do tozsamosci przedsiebiorstwa (art. 5 u.z.n.k.)
albo co do istotnych cech towardéw lub ustug, w tym ich pochodzenia, iloéci, jakosci,
sktadnikéw, sposobu wykonania czy przydatnosci (art. 10 ust. 1 u.z.n.k). W
przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie wskazano wprost
wymagania posiadania zdolnosci odrdzniajgcej przez oznaczenia chronione na
podstawie art. 5 u.z.n.k. i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., jednak z zawarcia w dyspozycjach
obu tych przepiséw przestanki mozliwosci (ryzyka) wprowadzenia klientow w btad
nalezy wnosi¢, ze pewien poziom takiej zdolnosci jest konieczny. U podstaw
sformutowania tej przestanki lezy bowiem zatozenie, ze oznaczenie
przedsiebiorstwa posiada cechy pozwalajgce na jego identyfikacie, a w
konsekwencji takze odroznienie od innych przedsiebiorstw lub przedsiebiorcéw. Z
tej wiasnie przyczyny oznaczenie identyfikujgce dane przedsiebiorstwo albo ustuge,
jesli jest uzywane przez innego konkurenta, moze wywota¢ btedne mniemanie

klientéw co do tego, z czyich ustug korzystaja.
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Trafnie zatem skarzgca wskazata, ze oznaczenie, ktére nie ma zdolnosci
identyfikacyjnej i odrézniajgcej, nie jest w stanie wywotac ryzyka konfuzji, gdyz brak
jakiejkolwiek zdolnosci odrozniajgcej uniemozliwiatby zaistnienie po stronie
kontrahentdw btedu co do tozsamosci przedsiebiorstwa badz cech towarow i ustug.
Z wykfadni art. 5 u.z.n.k. i art. 10 u.z.n.k. wynika jednak wniosek, ze ustawodawca
podstawowe znaczenie przypisuje mozliwosci wprowadzenia klientow w bigd,
czyli przestance wprost wskazanej w ww. przepisach. Wywodzonemu z tej
przestanki kryterium zdolnosci odrozniajgcej oznaczenia przedsiebiorstwa lub
ustugi nalezy zatem przyda¢ znaczenie wytagcznie funkcjonalne - jako kryterium
wystepujgcemu tylko o tyle, o ile powyzsza zdolnos¢ stanowi warunek konieczny do

powstania ryzyka konfuzji.

Uzyskanie zdolnosci odrozniajgcej zachodzi w razie charakteryzowania sie
przez oznaczenie cechami pozwalajgcymi na powigzanie w swiadomosci klientéw
oznaczenia przedsiebiorstwa lub ustug z danym przedsiebiorcg lub prowadzonym
przez niego przedsiebiorstwem. W okolicznosciach sprawy Sad Apelacyjny
zasadnie uznat, ze sporne oznaczenie uzyskato wtdérng zdolnos¢ odrozniajgca, tzn.
w nastepstwie intensywnego uzywania w obrocie utrwalito sie w Swiadomosci
odbiorcow jako oznaczenie konkretnego przedsiebiorstwa. W konsekwencji na
rynku, na ktéorym powdd konkurowat z pozwang, oznaczenie to identyfikowato
przedsiebiorstwo i ustugi powoda w stopniu wystarczajgcym do wywotania
po stronie klientéw ryzyka btedu, o ktérym mowa w art. 5i art. 10 u.z.n.k., a wrecz,

jak stwierdzit Sad, wywotujgcym taki btad.

Wstepnie wypada zauwazyC, ze sposrod oznaczen chronionych ww.
przepisami nie sg wykluczone te o charakterze opisowym, sktadajgce sie z okreslen
0 znaczeniu informacyjnym lub nawigzujgce do nazw powszechnie uzywanych
czy zwyczajowych. Decydujgce znaczenie ma bowiem okolicznosé, czy w badanym
przypadku oznaczenia te zostaly powigzane przez klientele z okreslonym
przedsiebiorstwem. Jezeli wiec korzystanie z oznaczenia mogtoby w danej sytuacji
prowadzi¢ do konfuzji po stronie klientéw, to obowigzkiem przedsiebiorcy staje sie
znalezienie takiego sposobu wystowienia zawartej w nazwie informacji, azeby
réznicowata ona w sposéb dostateczny nazwe pozwanego przedsiebiorstwa wobec

wczesniej uksztattowanej nazwy przedsiebiorstwa powoda (zob. wyr. Sadu
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Najwyzszego z 22 sierpnia 1997 r., Il CKN 139/97). Ochrona jest w opisanym
przypadku udzielana podmiotowi, ktéry jako pierwszy korzystat z oznaczenia

identyfikujgcego przedsiebiorstwo.

Zdolnosci odrozniajgcej nie mozna odmowi¢ oznaczeniu ,Free Walking
Tour”, gdyz wykorzystanie w nim wyrazen opisowych nie pozbawito powstatej
kompozycji stow mozliwosci uzyskania wtérnej zdolnosci odrézniajgcej. Stanowiska
tego nie podwaza zastosowanie przywotanych przez skarzgca kryteridow aktualnosci
(obiektywnej przydatnosci oznaczenia do opisu danego typu dziatalnosci),
konkretnos$ci opisu (wskazania w oznaczeniu konkretnego przedmiotu dziatalnosci
przedsiebiorstwa) i bezposredniej opisowosci (wyraznego i jednoznacznego
informowania o cechach danego przedsiebiorstwa). Analizowane bowiem
oznaczenie, cho¢ wskazuje na rodzaj $wiadczonych ustug, to jednak nie sprowadza

sie do prostego opisu prowadzonej dziatalnosci.

Po pierwsze, nazwa ta nie byta na rynku K. uzywana powszechnie i nie
opisywata typowych, ogodlnie znanych ustug swiadczonych w warunkach tego
rynku. Z ustalen Sadu Apelacyjnego wynika, ze okreslenie to zostato wprowadzone
na lokalny rynek ustug turystycznych przez powoda i funkcjonowato w Swiadomosci
spotecznej jako element oznaczenia prowadzonego przez niego przedsiebiorstwa.
Okoliczno$¢, ze analizowane oznaczenie nie mialo charakteru wylgcznie
opisowego, znajduje potwierdzenie w zachowaniu obu stron sporu, ktére okreslenia
tego uzywaty w celu identyfikacji swych przedsiebiorstw i ustug, a nie jedynie
poinformowania o rodzaju prowadzonej dziatalno$ci. Swiadczy o tym m.in. fakt
umieszczania oznaczenia takze na tabliczkach trzymanych w czasie wycieczek
przez przewodnikow. Rola tych tabliczek nie moze by¢ sprowadzona do
informowania o przedmiocie ustugi, skoro klienci zebrani na miejscu zbiorki
niewatpliwie wiedzieli, w jakim celu przybyli, iz jakiego typu ustugi zamierzajg
skorzystac; postugiwanie sie tabliczkg z okreslonym oznaczeniem stuzyto zatem
réwniez ,powigzaniu” turystow konkretnie z przewodnikiem pracujgcym w ramach

danego przedsiebiorstwa.

Po drugie, pewnej indywidualizacji, wykraczajgcej poza funkcje czysto

informacyjne, przydawato temu oznaczeniu wyrazenie go w jezyku obcym.
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Wprawdzie, wobec kierowania oferty gtownie do klientow spoza Polski, uzycie
jezyka angielskiego miato rowniez znaczenie prakseologiczne, lecz ten aspekt nie
przeczy nabyciu przez omawiane oznaczenie wtornej zdolnosci odrdzniajgcej,
zwtaszcza ze analizowane okreslenie zawiera informacje jedynie nawigzujgce do
ujetego hastowo kodu znaczeniowego, odrywajgcego sie od rozumienia uzytych
wyrazow. Stowa ,darmowa wycieczka piesza” nie opisujg wszak konkretnie i $cisle
przedmiotu i cech przedsiebiorstwa powoda czy pozwanej, skoro strony sporu
nie oferujg po prostu mozliwosci odbycia wycieczki po miescie, lecz ustugi
o charakterze przewodnickim, wykonywane w specyficznej formule biznesowej.
Ponadto ustugi te, wbrew nazwie, w istocie nie sg darmowe, lecz oparte na
zatozeniu o odptatnosci: formalnie dobrowolnej, lecz przewidywanej, a wrecz
zaktadanej wobec oddziatywania na uczestnikow wycieczek okreslonych czynnikéw

psychologicznych i spotecznych.

Ocena oznaczenia cechujgcego sie zdolnoscig odrozniajagcg musi
uwzglednia¢ potrzebe realnej ochrony przedsiebiorcow i konsumentow przed
wprowadzeniem w btad, a jednoczesnie zapewnia¢ w optymalnym stopniu swobode
konkurencji (zob. wyr. Sgdu Najwyzszego z 3 czerwca 2009 r., IV CSK 61/09).
Na ocene podstaw i zakresu ochrony udzielonej zgodnie z art. 5 oraz 10 ust. 1
u.z.n.k. powinny zatem wptywacé okolicznosci zwigzane z warunkami konkurencji,
a nie tylko immanentne cechy danego oznaczenia. Na tle tej uwagi ogélnej wypada
wskazaé, ze pozwana korzystata w obrocie z oznaczenia w zasadzie identycznego
z oznaczeniem przyjetym uprzednio przez powoda, a oferowane przez nig ustugi
nie tylko odpowiadaty ofercie powoda, lecz ponadto byty swiadczone w zbieznym
miejscu i czasie. W takich warunkach ryzyko wprowadzenia klientéw w btad istotnie
rosnie, nawet jesli warto§¢ odrdzniajgca oznaczenia przedsiebiorstwa lub ustugi
bytaby niewielka. Powstaje takze ryzyko przejmowania klientéw, ktorzy
w przypadku zbieznosci oznaczenia mogg zywicC przekonanie o korzystaniu z ustugi
tego samego przedsiebiorcy. Na tle powyzszych uwag nalezy sformutowaé
konkluzje, ze skoro powdd na tym samym rynku konkurowat z pozwang o te samg
klientele, a ze spornego oznaczenia korzystat jako pierwszy, to stusznie Sad
Apelacyjny orzekt o zasadnosci zgtoszonego przez powoda zgdania ochrony

prawnej, wywodzonego z art. 5i art. 10 u.z.n.k.



13

W zwigzku z bezzasadnoscig zarzutéw skargi kasacyjnej, skarga ta

podlegata oddaleniu na podstawie art. 3984 k.p.c.
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