Sygn. akt V ACa 652/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2013 .

Sad Apelacyjny w Katowicach V Wydzial Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy : SSA Zofia Kolaczyk (spr.)
Sedziowie : SA Urszula Bozalkiniska
SA Tomasz Pidzik
Protokolant : Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2013 r. w Katowicach
na rozprawie

sprawy z powbdztwa A. K.

przeciwko L. L.

o zaplate

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Katowicach

z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt XIV GC 134/12

oddala apelacje i zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwote 1.800 (jeden tysiagc osiemset) zlotych tytutem kosztow

postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt V ACa 652/12

UZASADNIENIE

Powod — A. K. wnosil o zasadzenie od pozwanego L. L. kwoty 10 232 z} z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia

pozwu i kosztami procesu tytutem odszkodowania.

Zadanie to powdd laczyl z wykorzystaniem przez pozwanego znaku slownego (...), zarejestrowanego jako znak

towarowy powoda do oznaczenia wlasnej firmy, uruchomienia witryny internetowej przedsiebiorstwa pozwanego po

wpisaniu w wyszukiwarke internetowa wskazanego hasta. Dzialanie pozwanego naruszylo przepisy art. 153 1 154 prawa

wlasno$ci przemyslowej oraz art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.



Pozwany wnosit o oddalenie powo6dztwa i zasadzenie kosztéw procesu. Zaprzeczyt aby uzyt znaku towarowego powoda
do oznaczenia wlasnej firmy, jak i wykorzystywal strone internetowg powoda.

Pozwany posiada wlasng domene (...), za$ jego dzialanie polegalo jedynie na wypozycjonowaniu nalezacej do
pozwanego strony internetowej (...) przez slowo klucz (...). W ocenie pozwanego to zachowanie nie naruszalo
wskazywanych przez powoda przepiséw. Nadto pozwany zarzucil niewykazanie przez powoda szkody, jej wysokosci,
jak i zwigzku przyczynowego pomiedzy takim wypozycjonowaniem strony internetowej, a konstruowang przez
powoda postacia szkody. Ponadto podniosl, iz pozycjonowanie strony dokonywata profesjonalna firma (...) s.c. z P..

Zaskarzonym wyrokiem Sad Okregowy w Katowicach oddalit pow6dztwo, zasadzajac od powoda na rzecz pozwanego
koszty procesu w kwocie 2 417 zl.

Rozstrzygniecie zostalo oparte na nastepujqgcych ustaleniach i wnioskach:

Jako bezsporny fakt Sad uznal posiadanie przez powoda wylacznego prawa do znaku towarowego (...). Z zalaczonego
do pozwu wydruku strony internetowej powoda wynika, ze pozwany uzyl tego znaku prowadzac dzialalno$é¢ handlowa
w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, powodujac ryzyko wprowadzenia w blad potencjalnych
odbiorcow przez skojarzenie dzialalnoéci pozwanego z firma powoda, gdy po kliknieciu na te nazwe otwierala
sie¢ strona pozwanego. Strona pozwana prowadzila konkurencyjna dzialalno$¢ w stosunku do firmy powoda.
Pozwany w korespondencji elektronicznej skierowanej do powoda wskazal, ze reklama na stronie (...) byla pomytka
firmy reprezentujacej pozwanego. Pozwany wykonanie czynnoéci pozycjonowania swej strony internetowej zlecit
profesjonalnej firmie, nie za$ swojemu pracownikowi, jak podnosit powod.

Sad uznal, ze doszlo do naruszenia praw powoda ze znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
Prawo wlasnoéci przemyslowej, jak i nieuczciwej konkurencji. Pozycjonowanie strony internetowej pozwanego z
uzyciem znaku towarowego powoda, bez jego zgody, gdy strony prowadza dzialalno$¢ handlowa w tej samej branzy,
moglo wprowadzi¢ w blad potencjalnych klientéw (internautéw), rodzié skojarzenia gospodarczego powigzania stron.
Jednakze brak jest podstaw do uwzglednienia roszczenia, gdy powdd nie wykazal zaistnienia szkody w dochodzone;j
postaci, a mianowicie, ze w okresie bezprawnego wykorzystania przez pozwanego znaku stownego (...) bezuzyteczne
i bezcelowe staly sie koszty poniesione przez powoda dla pozycjonowania i reklamy swej strony internetowej. Ze
strony internetowej pojawiajacej sie po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej, mozna bylo wejs¢é nie tylko na strone
pozwanego, ale i na strone powoda, do ktorej odeslanie znajdowalo sie na dwdch kolejnych pozycjach. Nie zostala
rowniez wykazana wysoko$¢ szkody, jak i czasokres trwania naruszenia, ktére powdd przeklada na szkode.

Ponadto powdd nie wykazal, aby to pozwany zlecit firmie Swiadczacej ustugi pozycjonowania stron internetowych
wykorzystanie stowa (...), gdy samego pozycjonowania dokonywala profesjonalna firma w tej dziedzinie, co w Swietle
art. 429 k.c. zwalnia pozwanego od odpowiedzialnoSci.

W apelacji powdd wniést o zmiane zaskarzonego wyroku i orzeczenie zgodnie z zadaniem pozwu ewentualnie
o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasadzenie kosztow postepowania od
pozwanego za obie instancje. Rozstrzygnieciu pozwany zarzucil: naruszenie prawa materialnego — art. 296 ust. 2
pkt 2 i 3 ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej poprzez przyjecie, ze pozwany nie jest odpowiedzialny z tytulu
naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy jako uzywajacy wskazany znak beneficjent, lecz
firma ktora przyjela zlecenie pozycjonowania strony internetowej, a w konsekwencji brak przypisania pozwanemu
znamienia nieuprawnionego ,,uzycie” zastrzezonego znaku towarowego, art. 296 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 361 § 2 poprzez
bezzasadne przyjecie, ze bezprawne uzywanie znaku towarowego nie wywolalo zZadnej szkody w majatku powoda i
naruszenia prawa procesowego, a to art. 6 k.c., art. 232 k.p.c. w zw. z art. 228 ust. 31 4 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2
przez przerzucenie na powoda ciezaru dowodzenia, art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 224 § 2 k.p.c., art. 227 k.p.c. przez
pominiecie dowodu z przestuchania stron i niewyjasnienie przez to istoty okoliczno$ci sprawy, art. 322 k.p.c. przez
jego niezastosowanie, art. 233 k.p.c. przez dowolng ocene materialu dowodowego.



Pozwany wnosil o oddalenie apelacji i zasadzenie kosztoéw postepowania apelacyjnego.
Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
apelacja nie moze odnie$¢ zamierzonego rezultatu.

Zadanie odszkodowania powdd laczyl z wykorzystywaniem do pozycjonowania strony internetowej pozwanego stowa
klucza (...), stanowiacego zarejestrowany znak towarowy powoda. Zagadnienie to laczy sie z uzywaniem cudzych
znakoéw towarowych w linkach i tzw. metatagach.

Linki sa odeslaniami umieszczonymi na stronach internetowych, ktére przenosza korzystajace nich osoby na inne
strony lub w inne miejsca tej samej strony internetowej. Moga to by¢ strony tego samego podmiotu, jak tez mozemy za
pomoca linku znaleZ¢ sie na stronie nalezacej do kogo$ innego. Metatagi sg za§ komponentami jezyka HTML, w ktorym
zazwyczaj pisane sg strony internetowe, shuzgcymi do dostarczenia informacji dla wyszukiwarek internetowych na
temat zawarto$ci strony.

Poslugujac sie cudzymi znakami towarowymi mozna spowodowac, ze strona wpisujaca dang nazwe w wyszukiwarce
internetowej zostaje skierowana na strone innego podmiotu, niz ten ktérego faktycznie poszukuje. W ten sposob
moze doj$¢ do naruszenia cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy, gdy dochodzi wtedy do bezprawnego
postuzenia sie cudzym znakiem towarowym.

Kwestii tej jak podnidst Sad I instancji, dotyczylo orzeczenie Trybunatu Sprawiedliwoéci z dnia 23 marca 2010 r. C—
236/08. Trybunal wskazal, ze z punktu widzenia ochrony znaku towarowego istotne znaczenie ma uzywanie znaku
towarowego w obrocie handlowym przez osobe trzecig, jezeli to ma miejsce w kontekécie jej wlasnej dzialalnoSci
handlowej majacej na celu przysporzenie korzysci gospodarczej. Uzycie przez reklamodawce oznaczenia identycznego
ze znakiem konkurenta jako slowa kluczowego w ramach uslugi odsylania w internecie w tym celu, by internauta
zapoznal sie nie tylko z towarami lub ustugami oferowanymi przez tego konkurenta, ale rowniez z towarami i ustugami
reklamodawcy, stanowi uzywanie dla towaréw lub ustug tego reklamodawcy. Ponadto z uzywaniem dla towarow i
ustlug mamy do czynienia réwniez w przypadkach, gdy uzycie przez reklamodawce oznaczenia identycznego z danym
znakiem towarowym jako slowa kluczowego nie ma na celu przedstawienia jego towaréw lub uslug jako oferty
alternatywnej wzgledem towaréw i ustlug wlasciciela wspomnianego znaku, a wrecz przeciwnie, ma wprowadzac
internautéw w blad co do pochodzenia tych towaréw lub ustug, sklaniajac ich do uznania, Ze pochodza one od
wlaéciciela znaku lub od przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo. Takie uzywanie, jak stwierdza Trybunat,
istnieje w kazdym razie wowczas, gdy osoba trzecia uzywa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym
w sposéb, ktory ustanawia zwiazek miedzy uprawnionym oznaczeniem, a sprzedawanymi przez nig towarami lub
Swiadczonymi ustugami. W konsekwencji Trybunal uznal, ze uzycie przez reklamodawce oznaczenia identycznego z
danym znakiem towarowym jako slowa kluczowego w ramach uslugi odsylania w internecie miesci sie w zakresie
pojecia uzywania dla towar6éw lub ustug w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/104 o znakach towarowych.

Jednocze$nie Trybunal wskazal jak nalezy interpretowac art. 5 ust. 1 lit. a w/w dyrektywy i art. 9 ust. 1
lit. a rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspoOlnotowego znaku towarowego, a mianowicie w ten sposob, ze
wlasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania wedlug stowa kluczowego
identycznego z tym znakiem, ktére to reklamodawca wykonal bez zgody wspomnianego wlasciciela w ramach
ustugi odsylania w internecie towaréw lub uslug identycznych z towarami lub ustugami, dla ktérych znak zostal
zarejestrowany, jezeli reklama ta nie pozwala lub z trudno$cia pozwala przecietnemu internaucie na zorientowanie
sie, czy towary lub ustugi, ktérych dotycza pochodza od wlasciciela znaku lub z przedsiebiorstwa powiazanego z
nim gospodarczo, czy tez przeciwnie, od osoby trzeciej. Z treSci uzasadnienia przytoczonego orzeczenia Trybunatlu
wynika, ze do sadu krajowego nalezy ocena, w kazdym przypadku, czy okolicznoéci stanu faktycznego zawislego
sporu, charakteryzuja sie wystepowaniem lub mozliwo$cia wystapienia negatywnego wplywu na funkcje wskazania
pochodzenia z punktu widzenia wla$ciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego internauty. Ponadto ochrona
uprawnia do zakazania osobie trzeciej uzywania znaku towarowego dla towaréw i ustlug identycznych z tymi dla



ktorych znak jest zarejestrowany, jezeli uzywanie to negatywnie wplywa na mozliwo$¢é wykorzystania znaku przez
wlasciciela jako elementu promocji sprzedazy lub instrumentu strategii handlowej. Wskazywane przez Trybunal
nastepstwa uzywania przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wplywaja w
ocenie Trybunalu same w sobie negatywnie na pelniong przez znak funkcje reklamowa.

Sad Okregowy majac na wzgledzie tre$¢ przepisu art. 2906 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowe;j,
uwzgledniajac interpretacje art. 5 ust. 11 2 dyrektywy 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, z ktérg regulacja prawa krajowego
pozostaje zblizona, przyjal, iz ze strony pozwanego doszlo do bezprawnego uzycia oznaczenia (...) identycznego
z zarejestrowanym znakiem powoda, konkurenta pozwanego jako slowa klucza w ramach uslugi odsylania w
internecie, dla zapoznania sie internauty z jego oferta handlowa obejmujgcg m.in. towary tej samej branzy co oferta
powoda. Jednoczeénie Sad przyjal, Ze to zachowanie pozwanego wyczerpywalo znamiona naruszenia bezwzglednego,
wylacznego prawa powoda wynikajacego z rejestracji znaku towarowego, jak i stanowilo dzialanie nieuczciwej
konkurencji z art. 3 u.z.n.k. Stad stanowisko skarzacego jakoby to Sad ten przyjal brak mozliwoéci przypisania
pozwanemu znamion nieuprawnionego uzycia zastrzezonego znaku, nie znajduje uzasadnienia, pozostajac w
sprzeczno$ci z motywami zaskarzonego wyroku, jego blednym rozumieniem.

Samo naruszenie cudzego prawa ochronnego nie przeklada sie automatycznie na zasadno$¢ dochodzonego roszczenia
uprawnionego ze znaku towarowego. Istotne znaczenie ma to z jakim roszczeniem z tego tytulu wystepuje uprawniony,
gdy kazde z wymienionych w art. 296 ust. 1 prawa wilasno$ci przemyslowej, cechuje sie indywidualnymi, jemu
charakterystycznymi przeslankami, ktore oprécz samego zdarzenia prawnego — naruszenia prawa ochronnego do
znaku towarowego, muszg wystapi¢ dla uznania zasadno$ci roszczenia.

Zasadniczym Srodkiem cywilnoprawnej ochrony prawa ze znaku towarowego jest roszczenie o zaniechanie. W
przypadku tego roszczenia wystarczajace jest wykazanie, ze pozwany dopuscil sie dzialan, ktére naruszaja prawa
ochronne ze znaku towarowego, wypehiajacych przestanki z art. 296 ust. 2 prawa wlasno$ci przemystowej, a ponadto,
ze stan naruszenia trwa, albo gdy wprawdzie ustal, ale nadal istnieje stan zagrozenia naruszenia. Tego roszczenia
mozna dochodzi¢ niezaleznie od samego zawinienia naruszyciela, ktérego odpowiedzialno$¢ w tym zakresie oderwana
jest od ogolnych zasad odpowiedzialnoéci deliktowej z kodeksu cywilnego.

Inaczej natomiast jest w przypadku roszczenia odszkodowawczego, stanowigcego przedmiot zadania pozwu w
niniejszej sprawie. Tu stosowanie przepisow ogblnych kodeksu cywilnego nie jest wylaczone, wbrew stanowisku
prezentowanemu przez skarzacego. Juz z samej tresci art. 296 § 1 prawa wlasnosci przemyslowej wynika, ze osoba
ktérej prawo ochronne do znaku towarowego zostalo naruszone, moze zadaé¢ od osoby, ktéra naruszyla to prawo
roéwniez naprawienia szkody tylko w razie zawinionego naruszenia na zasadach ogdblnych.

Ustawa Prawa wlasnoSci przemyslowej nie reguluje problematyki zawinienia naruszyciela, ani tez nie okresSla
pozostalych, poza samym zdarzeniem ja determinujacym, przestanek odpowiedzialno$ci odszkodowawczej odwotujac
sie do zasad ogdlnych. Podobnie tez jest na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji — dalej u.z.n.k. (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) — art. 18 ust. 1 pkt 4.

Odestanie w art. 296 ust. 1 pkt 1 Prawa wlasnoSci przemystowej, jak i w art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. uznawane
jest tak przez doktryne, jak i orzecznictwo za poddanie z woli ustawodawcy przedmiotowego roszczenia regulacji
kodeksu cywilnego, dotyczacej odpowiedzialnoSci odszkodowawczej, w szczeg6lnosci w zakresie odnoszacym sie do
odpowiedzialnoéci za czyny niedozwolone oraz do zasad ustalenia odszkodowania (art. 415 i nast. k.c. oraz art.
361-363 k.c.). Przeslankami roszczenia odszkodowawczego na gruncie art. 296 § 1 Prawa wlasnoéci przemyslowej
i art. 415 k.c. jest zatem: wystapienie szkody, spowodowanie jej przez zdarzenie, z ktorym ustawodawca lgczy
obowigzek odszkodowawczy — zaistnienie tego zdarzenia, zwigzek przyczynowy pomiedzy tym zdarzeniem a szkoda
w dochodzonej postaci, wina, gdy odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza tak za naruszenie prawa ochronnego do znaku
towarowego, czy za czyny nieuczciwej konkurencji oparta jest na zasadzie winy. Ciezar wykazania tych przestanek



spoczywa na powodzie, zgodnie z ogdlnymi regutami rozkladu ciezaru dowodzenia wynikajacym z art. 6 k.c. i art. 232
k.p.c.

Samo wykazanie zdarzenia z ktérym laczona jest szkoda, w tym przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku
towarowego powoda, czy wystapienia czynu nieuczciwej konkurencji, nie jest wystarczajace dla uznania zasadnoSci
roszczenia, gdy nie wykazane zostana pozostale w/w przestanki odpowiedzialnosci odszkodowawczej, jak to ma
miejsce w niniejszej sprawie i jak trafnie to ocenit Sad Okregowy.

Istotnym elementem tej odpowiedzialno$ci jest kwestia zawinienia wystepujacego czy to w postaci winy umyslnej czy
nieumy$lnej bedacej wynikiem braku dolozenia nalezytej starannosci (art. 355 § 2 k.c.). Podstawa odpowiedzialnosci
jest wina za wlasne dzialania, jak i za dzialania podwladnych (art. 430 k.c.), czy os6b ktérym przedsiebiorca powierzyt
wykonanie okreslonych czynno$ci, a ktére doprowadzily do naruszenia praw innego przedsiebiorcy (art. 429 k.c.). W
literaturze przedmiotu tak dotyczacej ochrony praw wlasnosSci przedmiotowej, jak i czynéw nieuczciwej konkurencji
generalnie nie wylgcza sie zastosowania regulacji art. 429 k.c. w tego rodzaju sprawach. Mozliwo$¢ zastosowania
przepisu art. 429 k.c. w tego rodzaju sprawach, powolywania sie pozwanego na brak winy w wyborze osoby, ktorej
powierzyl wykonanie czynno$ci lub powierzenie jej profesjonalnemu podmiotowi, nie oznacza jednoczeénie, ze w
kazdym takim przypadku pozwany przedsiebiorca uwolni sie od odpowiedzialnosci. Wszystko zalezy od okolicznoSci
konkretnej sprawy, sposobu naruszenia. Moze by¢ bowiem tak, ze samo zapoczatkowanie ,uzycia”, wykorzystania
cudzego znaku towarowego, np. czy to poprzez sporzadzenie opakowania towaru, opracowania logo firmy, materialow
reklamowych itp. dokonane zostanie przy postuzeniu sie wyspecjalizowana, profesjonalna firma w danej dziedzinie,
jednakze przedsiebiorca dla ktérego to opracowano — beneficjent danej czynno$ci bedzie sie postugiwal w swej
dzialalnoSci handlowej tym oznaczeniem zawierajagcym cudzy znak, stad w tym zakresie jego zachowanie bedzie
podlegalo ocenie z punktu widzenia wlasnej winy za uzywanie, wykorzystywanie cudzego znaku. Nie bez znaczenia z
punktu widzenia zawinienia wlasnego bedzie tutaj sposob i okres uzywania, postugiwania sie cudzym oznaczeniem,
przekladajacy sie na ocene $§wiadomosci postuzenia sie cudzym oznaczeniem czy dolozenia nalezytej starannoéci, w
tym zakresie. Okolicznos¢ ta nie jest ponadto obojetna dla oceny wystapienia szkody w jej konkretnej postaci z jaka
wystepuje uprawniony.

W stanie faktycznym sprawy uzycia znaku stownego (...) zarejestrowanego na rzecz powoda i stanowiacego element
firmy, jako slowa klucza dla wypozycjonowania strony internetowej pozwanego, jest niesporny. To za$§ samo przez
sie nie przesadza automatycznie zawinienia, co wynika chociazby wprost z treSci art. 296 § 1 Prawa wlasnos$ci
przemystowej, ktory poza spornym zdarzeniem naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego wprowadza
odrebna przeslanke zawinienia naruszenia dla przyjecia odpowiedzialnoSci odszkodowawczej.

Whbrew stanowisku powoda, pozwany nie uznal swojej winy, a jedynie przyznal fakt takiego wykorzystania znaku
powoda. Przy ocenie zawinienia nie mozna pomijac, ze pozwany sama ustuge pozycjonowania swej strony internetowej
(podobnie zreszta jak czyni to powod) zlecit wyspecjalizowanej w tej materii firmie, a to spblce cywilnej (...), co wykazat
fakturg z 3 grudnia 2010 r. (k. 44). W momencie za$ pozyskania informacji o wykorzystaniu znaku powoda, zgloszenia
zastrzezen ze strony powoda, pozwany niezwlocznie, bo w dniu 7 grudnia 2010 r. przystapil do wyjasnienia tej kwestii
w firmie $wiadczacej ustluge pozycjonowania, o czym powiadomil powoda w dniu 8 grudnia 2010 r. Pozwany wskazat
wowczas, ze jest to wynikiem pomylki firmy, ktora go reprezentuje i przeprosilt za zaistniala sytuacje, jednoczeénie
przesylajac powodowi wyjasnienia firmy $wiadczacej ustuge w (...) jak doszlo do uzycia znaku (...), wskazujace, ze
reklamy dla hasla (...) zostaly calkowicie usuniete z reklamy (e-mail z dnia 8 grudnia 2010 r. dolaczony do pozwu k. 7).
W tej sytuacji faktycznej, gdy takie wykorzystywanie znaku miato miejsce przez krotki czas, zwazywszy na to w jakich
okolicznoS$ciach doszlo i kto doprowadzil faktycznie do pozycjonowania strony internetowej pozwanego znakiem (...),
zachowanie pozwanego po ujawnieniu tego faktu opisane powyzej, niezwloczne doprowadzenie do wyeliminowania
tego oznaczenia, nie daje podstaw do kreowaniu tezy o zawinieniu pozwanego, w szczegblno$ci twierdzonej przez
powoda §wiadomo$ci pozwanego istniejacego stanu rzeczy, umySlnego dzialania.

W materiale dowodowym zaoferowanym przez powoda brak jest jakichkolwiek okolicznosci potwierdzajacych
jego twierdzenie, aby to pozwany zlecil podmiotowi $wiadczacemu usluge odsylania czy pozycjonowania strony



internetowej, wykorzystanie dla pozycjonowania swej strony internetowej znaku (...), to nastapilo z jego inicjatywy,
wrecz przeciwnie, przeczy temu dolaczony do pozwu e-mail z 7 grudnia 2010 r. Podobnie powdd nie wykazal
twierdzonej okoliczno$ci jakoby to co najmniej przez 2 miesiagce mialo miejsce naruszenie, uzycie jego znaku stlownego,
gdy powdd wskazuje, ze takie bezprawne uzywanie mialo wystepowaé przez okres grudnia 2010 roku i stycznia
2011 roku (wezwanie do zaplaty k. 12). Twierdzenie to nie tylko, ze nie zostalo wykazane, ale nadto pozostaje w
sprzeczno$ci z treécia dolgczonego do pozwu e-maila z 8 grudnia 2010 r. wskazujacego na wycofanie slowa (...) z
kampanii, jak i tre§¢ postanowienia o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie z dnia 29 czerwca 2011 r., wszczetego z
doniesienia powoda, a obejmujacego okres do 8 grudnia 2010 r. (postanowienie k. 11). Powdd nie przedlozyt zadnych
dowodow wskazujacych, aby po dniu 8 grudnia 2010 r. mialo miejsce wskazywane wykorzystywanie jego znaku przez
pozwanego. Zwroéci¢ nalezy uwage, ze pozwany w odpowiedzi na pozew przeczyl twierdzonym przez powoda w tym
zakresie okolicznoSciom, zeznajac, ze pow6d nie wykazal, aby naruszenie wystepowalo w okresie objetym pozwem,
za ktory to okres domaga sie odszkodowania i konstruuje szkode, a co pozostalo bez zadnej reakcji procesowej w
zakresie $rodkéw dowodowych ze strony powoda, pozwalajacych na ustalenie naruszenia prawa do znaku powoda w
tym okresie, jak i ustalenia zawinienia pozwanego co najmniej w postaci niedbalstwa.

Stad zarzut naruszenia art. 296 § 11 2 Prawa wlasno$ci przemyslowej nie moégl by¢ uznany za zasadny.

Nieuzasadniony jest tez zarzut art. 296 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 361 § 2 k.c. wskaza¢ nalezy, ze Sad I instancji nie przyjat
jako podstawy oddalenia powbdztwa nieistnienie szkody po stronie powoda, ale jej niewykazanie, nieudowodnienie co
do dochodzonej postaci szkody. Powdd nie dostarczyl bowiem materiatu dowodowego pozwalajacego uznac, ze szkoda
w postaci przez niego kreowanej wystapila, a nadto, ze pozostawala ona w zwigzku przyczynowym z zachowaniem
pozwanego, a w tej materii powoda obcigzat ciezar dowodzenia. W szczegbdlno$ci powod nie wykazal, ze w okresie
objetym zadaniem pozwu mialo miejsce naruszenie, gdy w materiale dowodowym sprawy uwzgledniajac fakt, ze
usluga pozycjonowania strony pozwanego miala miejsce 3 grudnia 2010 r. (faktura z tej daty) oraz ze w dniu 8 grudnia
2010 r. znak powoda (...) zostal usuniety, mozna przyjaé, ze miato to miejsce jedynie w pierwszym tygodniu grudnia
2010 roku. Jak trafnie przyjal Sad Okregowy — powod nie wykazal, aby poniesione przez niego w miesiacu grudniu
2010 roku i styczniu 2011 roku koszty za reklamy na stronach google oraz pozycjonowanie wlasnej strony pozostaly
bezcelowe i bezuzyteczne, zwlaszcza ze nie wykazal nadto, aby po 8 grudnia 2010 r. pozwany dalej uzywal oznaczenia
(...) dla pozycjonowania wlasnej strony internetowe;j.

Apelacja w tej materii sprowadza sie do rozwazan natury teoretycznej, przytoczenia pogladéw doktryny wskazujacych
na rézne postacie szkody jaka moze wystapi¢ w przypadku naruszenia praw ochronnych. Jest oczywiste, ze szkoda
jako uszczerbek majatkowy w dobrach prawnie chronionych moze przybra¢ réznoraka posta¢ w tym przykladowo
wskazywang przez doktryny. Rzecz jednak w tym, ze dla zasadno$ci roszczenia odszkodowawczego, jego zasadnosci,
niewystarczajace sa same wywody teoretyczne, niezbedne jest udowodnienie, ze szkoda w danej postaci wystapila
w majatku powoda wystapil uszczerbek bedacy nastepstwem zachowania pozwanego, z ktérym ustawodawca lgczy
odpowiedzialno$é odszkodowawczg, a to w tym przypadku nie nastgpito.

Nieuzasadnione s3 tez zarzuty naruszenia prawa procesowego.

W szczeg6lnoécei bezzasadny jest zarzut jakoby Sad Okregowy przerzucit na powoda ciezar dowodu okolicznoSci
objetych ustawowym domniemaniem z art. 228 ust. 3 i 4 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa wlasnoS$ci przemyslowe;.

Zarzut ten nie przystaje do tresci uzasadnienia zaskarzonego wyroku. Przede wszystkim wskazaé nalezy, ze Sad ten
przyjal, ze mialo miejsce tak bezprawne uzycie znaku towarowego powoda, jak i jego naruszenie. W sprawie poza
sporem byla kwestia znajomosci przez pozwanego faktu zarejestrowania przedmiotowego znaku na rzecz powoda,
okolicznoSci tej pozwany nie przeczyl. Tre$¢ przepisu art. 228 ust. 3 i 4 Prawa wlasnoSci przemystowej statuuje dwie
zasady odnoszace sie do rejestrow Urzedu Patentowego, a mianowicie zasade ich jawno$ci oraz, ze wpisy w rejestrach
sa prawdziwe i kazdemu znana jest ich tre$¢. W tym tylko zakresie i co do faktu objetego domniemaniem powod byt
zwolniony z obowiazku jego dowodzenia. Natomiast przepis ten nie zwalnial powoda i nie zmienial rozkladu ciezaru



dowodzenia w odniesieniu do przestanek odpowiedzialnoéci odszkodowawczej opartej na zasadach ogoblnych kodeksu
cywilnego i w tym zakresie Sad I instancji prawidlowo odwolal sie do treéci art. 6 k.c. i 232 k.p.c.

Nie moze rowniez odnie$¢ rezultatu zarzut naruszenia art. 322 k.p.c. W sprawach o odszkodowanie opartych na
zdarzeniach podlegajacych regulacji Prawa wlasno$ci przemystowej czy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
powoda rowniez obciaza obowiazek wykazania wysokosci szkody. Przepis art. 322 k.p.c. ma tu rowniez zastosowanie,
jednakze wskazac¢ nalezy, ze przepis art. 322 k.p.c. nie moze by¢ stosowany do ustalenia podstawy odpowiedzialnoSci.
Najpierw musi by¢ wykazane istnienie wystgpienia konkretnej szkody, aby mozna bylo rozpatrywaé kwestie wysokosci
roszczenia odszkodowawczego. W sytuacji, tak jak w tym przypadku, gdy sama szkoda nie zostala wykazana, odpada
stosowanie regulacji art. 322 k.p.c. Ponadto zasada jest udowodnienie przez powoda wysokoéci szkody, a dopiero
odstapi¢ od tej zasady i skorzysta¢ z mozliwoSci wynikajacej z art. 322 k.p.c. Sad moze tylko wtedy, gdy Scisle
udowodnienie wysokosci szkody jest niemozliwe badz nader utrudnione.

Bezzasadny jest tez zarzut naruszenia przepisow art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 224 § 2 k.p.c. i art. 227 k.p.c. laczony z
nieprzeprowadzeniem dowodu z przestuchania stron, jak i kwestionowanie zwrotu pisma procesowego powoda wobec

uchylenia regulacji art. 479° § 1 k.p.c.

Po pierwsze istotnie przepis art. 479° § 1 k.p.c. zostal uchylony ustawg z dnia 16 wrzeénia 2011 r. (Dz. U. z 2011
r., Nr 233, poz. 1381) z dniem 3 maja 2012 r. Zwrdci¢ jednak nalezy uwage na przepisy przejSciowe tej ustawy, a
mianowicie art. 9 stanowiacy, ze ma ona zastosowanie — zmiany t3 ustawa wprowadzone, do postepowan wszczetych
po dniu jej wejscia w zycie, a wiec po dniu 3 maja 2012 r. Tymczasem przedmiotowe postepowanie zostalo wszczete
w pazdzierniku 2011 roku, a zatem toczylo sie do jego zakonczenia z zastosowaniem dotychczas obowiazujacych
przepisow.

Po drugie Sad I instancji nie naruszyl przepiséow regulujacych postepowanie dowodowe, gdy nieprzeprowadzenie
dowodu z przestuchania stron bylo wynikiem niestawiennictwa stron na wyznaczony termin rozprawy. Wskazac
nalezy, ze zarzadzeniem z dnia 15 maja 2012 r., doreczonym powodowi w dniu 18 maja 2012 r. (k. 49 i 58) zostal on
wezwany do osobistego stawiennictwa na rozprawe w dniu 20 czerwca 2012 r. celem przesluchania w charakterze
strony. Na termin ten powod, podobnie jak i pozwany, nie stawil sie bez usprawiedliwienia swego niestawiennictwa.
Stad tez zaistnialy podstawy do pominiecia tego dowodu w $wietle regulacji art. 302 § 1 k.p.c.

Rowniez bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 233 k.p.c., gdy Sad I instancji ocenil material dowodowy w granicach
przyznanej mu treScig tego przepisu swobody. Polemika powoda, nie chcacego uznaé obcigzajgcego go niedostatku
materialu dowodowego sprawy, nie przedstawienia dowodow pozwalajacych na uznanie zasadnoéci dochodzonego
roszczenia, nie moze odnie$¢ rezultatu, gdy nie miesci sie w zakresie postawionego zarzutu. Podkresli¢ nalezy, ze
postawienie zarzutu naruszenia art. 233 regulujacego zagadnienie oceny materialu dowodowego wymaga wskazania,
ktore to konkretne zasady wyznaczajace granice swobodnej oceny dowodéw zostaly naruszone, gdy zwalczanie oceny
dowod6w moze nastepowac tylko poprzez argumenty natury jurydyczne;.

Podkresli¢ nalezy, ze tak w przypadku dzialan naruszajacych prawa ze znaku towarowego, jak i wszystkich
innych stanowigcych zrodlo odpowiedzialno$ci odszkodowawczej rzecza powoda jest przygotowanie sie do celow,
wykazanie wla$ciwej inicjatywy dowodowej, przedstawienie materialu potwierdzajacego zaistnienie wszystkich
przestanek dochodzonego roszczenia. Ustawodawca nie wprowadza tu zadnych odstepstw. Brak odpowiedniej
inicjatywy dowodowej, zaniedbanie w tym przedmiocie zwlaszcza, gdy mamy do czynienia ze strong korzystajaca z
profesjonalnego zastepstwa procesowego, nie moze by¢ zastepowany samym odwolywaniem sie do odmow rejestracji
znaku towarowego, czy wywoddw o charakterze teoretycznym bez uwzglednienia okoliczno$ci konkretnej sprawy.

Z tych przyczyn apelacja jako pozbawiona uzasadnionych podstaw podlegata oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.
co determinowalo orzeczenie o kosztach procesu, o ktoérych rozstrzygnieto stosownie do wyniku sporu na podstawie
art. 98 §1i 3 k.p.c.
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