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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 .

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia Beata Piwowarska
Protokolant asystent sedziego Magdalena Materowicz-Kukla
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa £.D. i K. R.
przeciwko Z.S.(S.)

o ochrone praw do znakéw towarowych i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurenciji

1. zakazuje Z.S. uzywania oznaczenia FISZKA w odniesieniu do ustug restauracyjnych, w
szczegolnosci w nazwie restauracji, domenie fishkafiszka.pl, w tresciach strony www. (...).pl oraz na

stronie profilowej na portalu (...), a takze w odniesieniu do potraw, w szczegdlnosci zup;

2. zasgdza od Z. S. na rzecz £.D. i K. R. jako wierzycieli solidarnych kwote 1.947 (tysigc dziewiecset

czterdziesci siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.
UZASADNIENIE

8 lipca 2019 r. L.D.i K. R.iwspdlnicy spotki cywilnej F. £.D. i K. D. w Etku wnie$li o:

1. zakazanie Z.S. uzywania oznaczenia FISZKA w odniesieniu do ustug restauracyjnych, w

szczegolnosci w nazwie restauracji, domenie fishkafiszka.pl, w tresciach strony www. (...).pl oraz na

stronie profilowej na portalu (...), a takze w odniesieniu do potraw, w szczegoélnosci zup;

2. zasgdzenie od pozwanego na rzecz powodow kosztow postepowania.


http://www.fishkafiszka.pl/

Z.S. nie zlozyt odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez Sad terminie uptywajacym z
dniem 8 sierpnia 2019 r. Na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. peinomocnik pozwanego popart
twierdzenia i dowody zawarte w piSmie datowanym na 14 sierpnia 2019 r. (nadanym 16 sierpnia 2019
r.) potraktowanym — na jego wniosek — jako pismo przygotowawcze. Wnidst o oddalenie powddztwa i

o obcigzenie powodoéw kosztami procesu. (k.103-109, 136)

Sad ustalit:

t.D. i Kr. R. sg przedsigbiorcami prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki
cywilnej F. £.D. i K.D., ktorg utworzyli 14 maja 2015 r. (dowdd: umowa spotki k.14, wydruki z CEIDG
powoddw k.17, 18) Powodowie prowadzg sie¢ smazalni szprotek pod nazwa F.. Pierwsza ze smazalni
powstata w 2015 r. w J. . (dowdd: faktury (...) z 15.05.2015 r., (...) z 27.05.2015 r. k.20-21,
deklaracja VAT-7 za maj 2015 r. k.22-25, faktury zakupowe za czerwiec 2015 r. k.25-46) W kolejnych
latach powodowie otwierali nastepne lokale, a obecnie prowadzg 8 punktéw gastronomicznych.
Restauracje FISZKA prowadzone sg w formie sezonowych lub catorocznych przyczep gastrono-
micznych, food truckéw i lokali stacjonarnych (od 2017 r.). Wiekszo$¢ z nich usytuowana jest w
miejscowosciach nadmorskich. Powodowie udostepniajg swoje know-how innym przedsiebiorcom za-
wierajgc umowy franczyzy. W ramach tego systemu dziatajg 4 smazalnie szprotek pod nazwg FISZKA
(dowad: print-screen k.48, ewidencja sprzedazy k.161-171, faktury k.173-184, umowa k.186-204)

t.D. i K.R. sg uprawnieni do znakéw towarowych:

FISZKA

SIEC SMAZALNI SZPROTEK

- stowno-graficznego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr
295325 z pierwszenstwem od 19 sierpnia 2016 r. dla ustug w klasie 43 klasyfikacji nicejskiej (bary
szybkiej obstugi /snack-bary/; restauracje; obstuga gastronomiczna z wlasnym zapleczem, produktami

i transportem

- sfownego FISZKA zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 301935 z pierwszenstwem
od 2 marca 2017 r. dla towardéw i ustug w klasach klasyfikacji nicejskiej: 29 (ryby, owoce morza,
mieczaki) i 43. (ustugi restauracyjne; ustugi w zakresie przygotowywania positkow; przygotowywanie
dan i napojéw na zaméwienie oraz ich dostawa; udostepnianie pomieszczeh na spotkania).

(dowod: wydruki bazy (...) k. 57-58, $wiadectwo ochronne k.151-152, decyzja k.148-149)

14 maja 2019 r. powodowie zgtosili do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej

stowno-graficzny znak towarowy: nr 018064701 dla towardéw i ustug w klasach

klasyfikacji nicejskiej: 29 (ryby; przetworzone owoce morza; frytki; satatki warzywne; zupy) i 43. (ustugi



restauracyjne; ustugi w zakresie przygotowywania positkow; udostepnianie pomieszczen na spotka-
nia; ustugi cateringu zewnetrznego; dostarczanie positkbw do bezposredniego spozycia; ustugi
zaopatrzenia w zywnos¢ i napoje). Znak ten zostat zarejestrowany 13 wrzesnia 2019 r. (dowdd:
wydruk z bazy EUIPO k.60-63, 241-243)

Powodowie uzywajg w prowadzonej przez nich dziatalnosci gospodarczej znaku stownego

FISZKA oraz znaku stowno-graficznego N 5 opakowaniach oferowanych potraw, a
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wydruki ze strony internetowej k. 50-55)

Z.S. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Ustugowe B. ” Z.S. w Kofobrzegu w zakresie restauracji i innych placéwek gastronomicznych od 18

listopada 1992 r. (dowdd: wydruk z CEIDG k.65) W dniu 14 wrzesnia 2015 r. na stronie profilowe;

pozwanego na portalu (...) ukazato sie zdjecie profilowe: 22 marca 2016 r. pozwany

opublikowat na portalu (...) karte pocztowa, w tresci ktorej wykorzystano stowo ,fiszka”, Od 22
czerwca 2017 r. pozwany jest abonentem nazwy domeny internetowej fishkafiszka.pl. Ponadto uzywa
on oznaczenia FISHKA FISZKA w nazwie restauracji w K. i w nazwie potrawy - zupy rybnej. Uzywane
przez pozwanego oznaczenie stowno-graficzne ztozone jest z dwoch stow fishka” i fiszka”, w ktére
wplecione sg rysunki przedstawiajgce sztuéce — tyzke, néz i widelec. (dowdd: print screeny stron
internetowych pozwanego k.67, 69, 73, 74-77 i ze strony Krajowego Rejestru Domen k.71, fotografie
k.114-115, menu k.132) Po wpisaniu w wyszukiwarke (...) hasta ,restauracja Fiszka”, strona

pozwanego wyswietla sie jako pierwsza. (dowdd: wydruk z wyszukiwarki Google k.214-217)

24 wrzesnia 2018 r. powodowie wezwali pozwanego do zaniechania naruszen ich praw do
znakow towarowych. Pozwany odebrat wezwanie w dniu 27 wrzesnia 2018 r., jednak w zaden sposéb
nie odnidst sie do zawartych w nim zgdan. Wobec braku reakcji, powodowie ponownie wezwali go do
dobrowolnego zaprzestania uzywania kolizyjnych oznaczen 27 czerwca 2019 r. (dowdd: pisma k.81-
84, 89-90)



Sad zwazyt:
I. Odnos$nie do naruszenia praw do znakow towarowych:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez

ewentualnosci wprowadzenia w bigd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-

pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w
sprawie C-299/99 (...), z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sadu Unii Europejskiej z
8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 (...)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze

negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie

C-482/09 (...), a takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 (...)z 23/03/2010 r. w sprawach
potaczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wiasnos$ci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos¢ uzywania znaku towarowego w sposob zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wylgcznego i niezaktoco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody,

uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1) ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszenstwem
na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2) lub podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w biad, kidre obejmuje w szczegodlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktoéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.



Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywac catosciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrdzniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze
znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego
elementy, lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang

dostrzezone przez przecigtnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)Dwa
znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli - z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw - sg
przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z
23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne,
czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)Dokonujac
oceny podobienstwa towardéw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce
zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegolnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposob uzywania
lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub

komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4.11.2003 r. w

sprawie T-85/02 (...)Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzalezno$é miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towardw/ustug, ktérych one
dotyczg, przy czym niski stopief podobienstwa towardéw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczgcym
stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki Trybunatu z

23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 (...)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieAstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-

biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97
(...), 2 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 (...)z 22.06.1999 r. w sprawie C-

342/97 (...)Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposob catosciowy,

wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem

oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-

25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...)z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...)i z
20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,

dostatecznie uwaznych i rozsgadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie



ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w

sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12.01.2006 r. C-361/04

(...)Przecietny konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych
znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z

22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspotzalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgey. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdozniajgcym charakterem wynikajacym z jego
znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegoblnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i diugo$é okresu jego uzywania,
wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych
z okreslonego przedsigbiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdaé zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogdélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiada-
jacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art.
286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajagc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na

jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Wylgcznosé L.D. i K.R. uzywania na terytorium Polski stownego i stowno-graficznego znaku
towarowego FISZKA wynika z dokumentow i wydrukéw z bazy Urzedu Patentowego RP. Od 2019 r.
powodowie dysponujg ponadto uprawnieniem do uzywania znaku stowno-graficznego FISZKA na
terytorium Unii Europejskiej. Wszystkie prawa powodéw sg jednak poézniejsze niz udokumentowane

uzywanie przez pozwanego w odniesieniu do ustug gastronomicznych oznaczenia FISHKA FISZKA.

Prawa powoddéw nie byty kwestionowane przez Z.S., ktéry jednak uchybit terminowi do
przedstawienia w odpowiedzi na pozew twierdzen i dowodow. Reprezentowany przez profesjonalnego
petnomocnika powotywat sie na okolicznosci, ktére nie mogly mie¢ znaczenia dla uznania, ze

uzywanie przezen kwestionowanego oznaczenia nie jest bezprawne. Zawnioskowat zeznania swiadka



K.L. na okolicznos¢ nabycia autorskich praw majgtkowych do utworu graficznego, co udokumentowat
takze fakturg datowang na 11 lutego 2015 r. Sad oddalit ten wniosek, bowiem okolicznosci zawarte w

tezie dowodowej nie byly kwestionowane.

Catkowicie bezzasadny i jako taki podlegajgcy oddaleniu byt wniosek pozwanego o dopusz-
czenie dowodu z opinii biegtego ,w zakresie ochrony patentowej — artysty plastyka i projektanta form
uzytkowych” na okoliczno$¢ nienaruszania przezen praw powodow do stowno-graficznego znaku
towarowego. Uszto uwadze pozwanego, ze kwestia ta podlega ocenie normatywnej, a biegty nie moze
zastepowa¢ sgdu w stwierdzaniu naruszenia lub nie prawa do znaku towarowego. Wniosek ten nie
dotyczyt ponadto znaku stownego, a w tym zakresie nalezatoby upatrywacC najdalej idacej kolizji

oznaczen pochodzenia swiadczonych przez strony ustug gastronomicznych.

Takze wniosek o dopuszczenie dowodu z jego przestuchania w charakterze strony odnosit sie
do okolicznosci niemajgcych dla rozstrzygniecia sporu istotnego znaczenia w rozumieniu art. 227
k.p.c. (powstanie znaku graficznego, autorstwa pomystu i projektu, czynnosci zmierzajgce do nie-
naruszania praw innych os6b do znakow towarowych). Sam fakt nabycia autorskich praw
majatkowych (czego nie moze dokumentowaé faktura, prawo wymaga bowiem pod rygorem
niewaznosci zawarcia umowy w formie pisemnej) nie znosi bezprawnosci, przyznaje bowiem

odmienny od prawa do znaku towarowego (oznaczenia pochodzenia) zakres uprawnien.

Roéwnoczesnie pozwany nie przedstawit dowodéw na okoliczno$¢ uzywania kwestionowa-
nego oznaczenia, cho¢ z oczywistych wzgledéw, jako zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej — swiadczeniem ustug gastronomicznych nie musiato to sprawia¢ wiekszych problemow.
Nie zgtaszat zarzutdéw pierwszenstwa uzywania. Nie wyjasnit nawet okolicznosci uzywania
oznaczenia. Czynigc ustalenia faktyczne Sad opart sie zatem na dowodach zaoferowanych przez
powodow, z ktérych wynikato, ze pozwany uzywa go w funkcji znaku towarowego od 2015 r.
Koresponduje to z datg wystawienia faktury nr 44/02/015. Fotografie ani menu zatgczone do pisma

przygotowawczego pozwanego nie byly datowane.

Sad postanowit o oddaleniu tych wnioskéw dowodowych takze z tej przyczyny, ze zostaty one
zgtoszone z naruszeniem terminu, o ktorym mowa w przepisach art. 207 i art. 217 k.p.c. (w brzmieniu
obowigzujgcym w dacie w jakiej czynnosci procesowe powinny bylty byé dokonane) wobec
nieuprawdopodobnienia okolicznosci moggcych usprawiedliwia¢ opdznienie, o ktérych mowa w art.
207 § 6w art. 217 § 2 k.p.c. Za usprawiedliwienie opdznienia nie moze stuzy¢ teza o prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej w sezonie turystycznym w K. ani o skomplikowanym charakterze sprawy,

skoro pismo stanowigce faktycznie odpowiedz na pozew liczyto zaledwie kilka stron.

Zwazywszy nie do konca trafng argumentacje przedstawiong w pismie z 14 sierpnia 2019 r.
Sad dostrzegat potrzebe przeprowadzenia z urzedu dowodu z przestuchania stron na inne niz
wskazywat petnomocnik pozwanego okolicznosci, jednak musiatoby to nastgpi¢ z pogwalceniem
zasady roéwnowagi stron postepowania cywilnego, ktérego przediuzenie wynikajgce z przeszkédd
lezgcych po stronie Z.S. naruszato prawo powoddéw do rozpoznania sprawy bez zbednej zwioki.
Pomijajac ostatecznie dowdd z przestuchania stron Sgd miat na wzgledzie takze to, ze na rozprawie w
dniu 16 grudnia 2019 r. nie stawit sie takze petnomocnik pozwanego, by przedstawi¢ racje
przemawiajgce za kontynuowaniem postepowania dowodowego. Petnomocnik pozwanego nie

wykonat takze zobowigzania Sadu do odniesienia sie do twierdzen i dowodéw przedstawionych przez



petnomocnika powoddw w replice wobec odpowiedzi na pozew. (protokét skréocony z 20.08.2019 r.
k.134)

Za bezpodstawne uznat Sad zarzuty nieprowadzenia przez powodéw w sposob ciggty
dziatalnosci gospodarczej, uszto bowiem uwadze pozwanego, ze znak towarowy podlega ochronie
takze wowczas, gdy nie jest uzywany. Dopiero uptyw pieciu lat nieuzywania moze uzasadniac

wystgpienie (w przypadku praw krajowych) na droge postepowania administracyjnego z wnioskiem o

stwierdzenie wygasniecia prawa. (wyrok TSUE z 21.12.2016 r. w sprawie C-654/15 (...)

W odniesieniu do znakéw towarowych mamy zatem do czynienia z sytuacja, w ktérej pozwany
uzywa oznaczenia stownego (np. w nazwie domeny internetowej) i stowno-graficznego z

dystynktywnym elementem stownym, ktére niewatpliwie kojarzy sie ze znakami towarowymi powoddw.

Znak towarowy powodow Oznaczenie pozwanego

FISZKA

uzywane od 2015 .

fishkafiszka.pl uzywane od 2017 r.

Uzywane przez pozwanego dla identycznych ustug gastronomicznych oznaczenia sg w
dystynktywnym elemencie stownym (,fiszka” — takze na ptaszczyznie fonetycznej ,fishka”) identyczne
ze znakiem towarowym powoddéw. Niewagtpliwie rodzi ono skojarzenie ze znakiem stownym i stowno-
graficznym powodow. Jego uzycie nie ma charakteru opisowego, nie jest takze oczywiste. Stowo
»iszka” w jezyku polskim oznacza kartke w kartotece lub kartke stuzgcg do robienia notatek. Dopiero
skojarzenie z angielskim stowem ,fish” (ryba) sprawia, ze kojarzy sie ono =z ustugami

gastronomicznymi, oferowaniem potraw z ryb.

Skojarzenie ze znakiem stowno-graficznym budzi takze uzywanie przez pozwanego
oznaczenia stowno-graficznego. Jakkolwiek w elemencie graficznym (kolorystyka, czcionka, uktad
stow, przedstawienie sztu¢cow) jest ono catkowicie odmienne, to w wersji fonetycznej jaka jest
zapamietywana przez potencjalnych konsumentéw utrwala sie zdublowane stowo [fiszka]. Element
stowny ,sie¢ smazalni szprotek” w znaku krajowym ma charakter wytgcznie opisowy. Sad nie
dysponuje jednak dowodami na to, ze wtérna zdolno$¢ odrézniajgca znakéw towarowych powoddow
sprawia, iz takie oznaczenia jak uzywane przez pozwanego w dziatalnosci gospodarczej w kazdym
przypadku kojarza sie z nimi, naruszajgc prawa t.D. i K.R. w sposob stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt
2 p.w.p., a w odniesieniu do znaku unijnego w odpowiadajgcy temu przepisowi art. 9 ust. 2.b
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii

Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r.

Znaki towarowe powodéw Oznaczenie pozwanego




FISZKA

SIEC SMAZALNI SZPROTER

W przekonaniu Sgdu, nie moze ulegaé watpliwosci, ze stowne fiszkafishka i stowno-graficzne
oznaczenia pozwanego koliduje z krajowym stownym znakiem towarowym FISZKA R.301935 w
sposéb zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nawet bardzo $wiadomi i uwazni konsumenci
mogliby uzna¢, ze ustugi gastronomiczne swiadczone przez pozwanego sg powigzane z ustugami
powodow. Przemawia za tym ich identyczno$¢, szczegdlnie odrézniajacy charakter oznaczenia nie-
stosowanego na tym samym rynku przez innych przedsiebiorcow (obcigzajgcy pozwanego brak

dowodu przeciwnego).

Jesli zatem w oznaczeniach pozwanego pojawia sie identyczne fonetycznie i koncepcyjnie
oznaczenie ,fishka fiszka”, konsument moze przypuszczaé, ze ustugi gastronomiczne pod nim
Swiadczone pochodzg od uprawnionych do znaku towarowego FISZKA R.301935 lub podmiotu
powigzanego z nim gospodarczo, a zdublowanie stowa ,fiszka” stowem ,fishka” nawigzujagcym do
angielskiego ,fish” ma jedynie na celu przyblizy¢é zagranicznym turystom znaczenie nazwy restauracji i
serwowanych przez nig potraw. W Zzadnym razie nie odrdéznia ono ustug i towaréw pozwanego od

towaréw i ustug, dla ktérych zarejestrowany zostat znak towarowy FISZKA R.301935.

Korzystanie przez pozwanego z kwestionowanych oznaczen zaktéca wykonywanie przez znak
towarowy powodow przynaleznych mu funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakosciowe;.
Moze takze dziataC na szkode charakteru odrézniajgcego znakéw powodoéw prowadzgc do ich
degeneracji. Uzasadnia to uznanie za stuszne roszczenia zakazowego okreslonego w art. 296 ust. 1

p.w.p.

Sad jest swiadomym, Zze sytuacja, w ktérej pozwany rozpoczat uzywanie stowno-graficznego

oznaczenia FISHKA FISZKA przed datg pierwszenstwa ochrony prawa powodéw mogtaby uzasad-
nia¢ rozstrzygniecie na korzysé Z.S. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 23.10.2008 r. w sprawie V CSK
109/08 (...) oraz uprawnienia uzywacza uprzedniego, o ktérych mowa w art. 160 p.w.p.) jednak
pozwany nie przedstawit na te okolicznos¢ zadnej argumentacji, twierdzen a tym bardziej wnioskéw
dowodowych. W zakresie w jakim ewentualnie ochrona wczesniej uzywanego oznaczenia czynitaby
bezzasadnym zarzut naruszenia praw do znakéw towarowych i wynikajgce z niego roszczenia
zakazowe, powodom stuzy skuteczne wzgledem pozwanego roszczenie wynikajgce z art. 18 ust. 1 pkt
1 u.z.n.k., oni bowiem bezspornie wczeéniej uzywali w dziatalno$ci gospodarczej oznaczenia FISZKA

dla ustug gastronomicznych. Pozwany nie przedstawit dowodéw na to, Ze restauracja FISHKA




FISZKA istnieje pod tg nazwg od marca 2015 r., jak twierdzit jego petnomocnik na rozprawie w dniu
20 sierpnia 2019 r. (k.134)

Il. Odnos$nie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientdow, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzacy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdéle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozyciji
rynkowej (tak Sgd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in., ze zatozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej
sity przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcéw. Chodzi o rozgraniczenie miedzy
dziataniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie za$ o
ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowos$ci zachowania
sie i dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na
réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolno$ci gospodarczej uzasadnia (...)
poszukiwanie réwnowagi miedzy wolnos$cig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, okreSlonymi w art. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane
jest kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek:
- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfadaé tak, ze ogoine okreslenie i

przepisy uszczegoétawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujgcych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-
17, a klauzula generalna petni funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegolnych. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie
wykazuje ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami),

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsigbiorcy, ktdry ponidst okreslone nakitady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnos¢
jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa
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rynkowego oraz zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towaréw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym wywotaé skutki okreslone w ust. 1,
chyba Ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi (ust. 2). Oceny
naruszenia regut uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje sie, stosujgc odpowiednio reguty
prawa znakow towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. mozna zatem uznaé, ze spotka (...)
dopuscita sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa w powotanym przepisie,
uprawniona moze wiec domagac sie zastosowania wzgledem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k.,
zgodnie z ktérym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes
zostat zagrozony lub naruszony, moze zadac¢ m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatah;

2. usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan.

Z zaoferowanego Sgdowi materialu dowodowego wynika, ze od maja 2015 r. powodowie
uzywali dla ustug gastronomicznych stownego oznaczenia FISZKA podczas gdy najwczesniejszy
dowdd uzycia przez pozwanego oznaczenia FISHKA FISZKA pochodzi z wrzesnia 2015 r. Nalezy
zatem uzna¢, ze £.D. i K.R. stuzy pierwszenstwo uzywania tego oznaczenia. Reguty oceny naruszen
praw do znakéw towarowych przedstawione w pkt I. znajdujgce zastosowanie dla uzywanych przed
przedsiebiorcow oznaczen pochodzenia ich towaréw i ustug, przemawiajg za uznaniem, ze Z.S.
narusza interesy gospodarcze powodow, bez ich zgody uzywa on bowiem dla identycznych ustug
gastronomicznych oznaczeh stownych i stowno-graficznych FISHKA FISZKA, FISHKA-FISZKA,
FISHKA&FISZKA, niewatpliwie kojarzacych sie z oznaczeniem powodéw. £.D. i K.R. stuzy zatem
adekwatne do dziatania pozwanego roszczenie zakazowe z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Takze na tej

podstawie prawnej nalezato zatem uzna¢ powoédztwo za catkowicie uzasadnione.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.
Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug

przepisdw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnoéci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie opfat za czynnosci radcow
prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, optate w sprawach
wymagajgcych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci przewyzszajgcej stawke minimaing,
ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasad-
nia to: niezbedny nakfad pracy radcy prawnego, w szczegdlnosci poswiecony czas na przygotowanie

sie do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sgdzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,

11



czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu, réw-
niez przed wniesieniem pozwu; wartos¢ przedmiotu sprawy; wktad pracy radcy prawnego w przyczy-
nienie sie do wyjasnienia okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak réwniez
do wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnienn prawnych budzacych watpliwosci w orzecz-
nictwie i doktrynie, a takze rodzaj i zawitos¢ sprawy, w szczegoélnosci tryb i czas prowadzenia sprawy,
obszerno$¢ zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, w szczegolnosci dopuszczenie i
przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych, dowodu z zeznan $wiadkow,
dowodu z dokumentéw, o znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. W sprawach o naruszenie

patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zi. (§ 8 ust. 1 pkt 18)

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do naktadu pracy peinomocnika powodéw wykonujgcego

zawo6d radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.
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