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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2012 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant sedziowski Karolina Wi$niewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2012 r. w Warszawie

sprawy z powodztwa (...) COMPANY w M.(USA)

i(...) S.A. w M. (Hiszpania)

przeciwko (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialno$cia w W.

- 0 ochrone praw do znaku towarowego i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencji

1.

zakazuje pozwanej (...) spoblce z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. naruszania praw (...) Company w
M. do wspoélnotowego graficznego znaku towarowego przedstawiajacego stylizowana posta¢ Statui Wolnoéci ,
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr (...), a takze popelniania
wzgledem (...) Companyw (...) S.A. w M. czynéw nieuczciwej konkurencji, to jest uzywania w obrocie gospodarczym
oznaczenia graficznego przedstawiajacego posta¢ Statui Wolnoéci, w szczegdlnoSci oznaczenia , w zwiazku ze
Swiadczeniem ushug polegajacych na dochodzeniu odszkodowann w imieniu poszkodowanych w wypadkach od
sprawcow wypadkow i zakladow ubezpieczen;

2.

nakazuje (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoécigw W.usuniecie skutkéw naruszenia prawa do wspdlnotowego
znaku towarowego nr (...)oraz czynéw nieuczciwej konkurencji, przez wycofanie z obrotu i zniszczenie, na koszt
pozwanej, wszystkich stanowigcych jej wlasno$¢ materialow informacyjnych, reklamowych i biurowych, dokumentow
handlowych i wizytéwek opatrzonych oznaczeniem z elementem graficznym przedstawiajacym stylizowana postaé
Statui Wolnosci, tj. oraz przez usuniecie tego elementu graficznego ze strony internetowej pod adresem (...).pl;

3.

nakazuje pozwanej umieszczenie na jej stronie internetowej pod adresem www.(...).pl, na okres co najmniej 30
dni, w miejscu ukazujacym sie bezposrednio po otwarciu strony, informacji o wyroku, zajmujacej nie mniej niz 1/3
strony, przy zachowaniu wielko$ci czcionki nie mniejszej niz 14, ogdlnie przyjetego dla tego rodzaju publikacji kroju,
o tredci : ,Wyrokiem z dnia 20.08.2012 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...) spolce z 0.0.w W.naruszania
praw (...) Companyw M. do wspoélnotowego znaku towarowego C. (...), przedstawiajgcego stylizowana posta¢ Statui
Wolnoéci, j. , a takze popelniania wzgledem (...) S.A.w M.czynow nieuczciwej konkurencji, to jest uzywania w obrocie
gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiajacego postaé¢ Statui WolnosSci, w szczegdlnosSci oznaczenia , w



zwigzku ze $wiadczeniem ustug polegajacych na dochodzeniu odszkodowan w imieniu poszkodowanych w wypadkach
od sprawcéw wypadkow i zakladow ubezpieczen.”;

4.

nakazuje pozwanej umieszczenie informacji o tresci ,,Wyrokiem z dnia 20.08.2012 r. Sad Okregowy w Warszawie
zakazal (...) spolce z 0.0.w W.naruszania praw (...) Companyw M. do wspo6lnotowego znaku towarowego C. (...),
przedstawiajacego stylizowana posta¢ Statui Wolnosci, tj. , a takze popelniania wzgledem (...) S.A.w M.czynoéw
nieuczciwej konkurencji, to jest uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego przedstawiajacego postaé
Statui Wolnoéci, w szczegdlnosci oznaczenia , w zwiazku ze $wiadczeniem ustug polegajacych na dochodzeniu
odszkodowan w imieniu poszkodowanych w wypadkach od sprawcow wypadkow i zakladow ubezpieczen.” w serwisie
internetowym znajdujacym sie na stronie internetowej pod adresem www.gu.com.pl, przez okres co najmniej 14 dni, w
miejscu ukazujacym sie bezposrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielko$ci nie mniejszej
niz 1/3 strony, przy zachowaniu wielkosci czcionki nie mniejszej niz 14, ogdlnie przyjetego dla tego rodzaju publikacji
kroju, na koszt pozwanej;

5.
w pozostalej cze$ci powbddztwo oddala;

6.

zasadza od (...) spotki z ograniczong odpowiedzialno$ciaw W.na rzecz (...) Companyw M. oraz L.S. C.de S.y (...) S.A.z
siedzibg w M.— solidarnie - kwote 6.279 (sze$¢ tysiecy dwiescie siedemdziesiagt dziewiec) zlotych tytulem zwrotu
kosztow procesu.
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UZASADNIENIE

11 lipca 2012 r. spétka handlowa prawa Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej (...) Company z siedziba w M.
wniosla o :

1.

zakazanie (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. naruszania jej praw do wspdlnotowego
graficznego znaku towarowego przedstawiajacego stylizowang postaé Statui Wolno$ci , zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr (...), to jest uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia
graficznego przedstawiajacego postaé Statui Wolno$ci, w szczegbdlnoéci oznaczenia , w stosunku do ustug polegajacych
na dochodzeniu odszkodowan w imieniu poszkodowanych w wypadkach od sprawcow wypadkow i zakladow
ubezpieczen;

2.

nakazanie pozwanej usuniecia skutkéw naruszenia praw do wspolnotowego znaku towarowego nr (...)przez
wycofanie z obrotu i zniszczenie, na koszt pozwanej, wszystkich znajdujacych sie w jej posiadaniu lub pod jej
kontrola, materialéw informacyj-nych, reklamowych i biurowych, dokumentéw handlowych i wizytoéwek opatrzonych
graficznym oznaczeniem przedstawiajacym stylizowana postac Statui WolnoSci oraz przez usuniecie tego oznaczenia
ze strony internetowej pozwanej pod adresem www.(...).pl;

3.

nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomosci wyroku rozstrzygajacego o naruszeniu przystugujacych (...)
Company praw do wspolnotowego znaku towarowego nr (...) w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku:

a.



w piatkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w dodatku B Ekonomia i Rynek, na trzeciej stronie redakcyjnej, w
rozmiarze nie mniejszym niz 1/6 strony, przy zachowaniu wielko$ci czcionki nie mniejszej niz 14 ogélnie przyjetego
dla tego rodzaju publikacji kroju, na koszt pozwanej, a w przypadku niewykonania przez pozwanag tego obowigzku w
terminie, upowaznienie (...) Company do wykonania zastepczego na koszt pozwanej,

b.

w serwisie internetowym znajdujgcym sie na stronie pod adresem www.gu.com.pl, przez okres co najmniej 14 dni, w
miejscu ukazujgcym sie bezpos$rednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielko$ci nie mniejszej
niz 1/3 strony, przy zachowaniu wielkoSci czcionki nie mniejszej niz 14 ogoélnie przyjetego dla tego rodzaju publikacji
kroju, na koszt pozwanej, a w przypadku niewykonania przez nia tego obowigzku w terminie, upowaznienie (...)
Company do wykonania zastepczego na koszt pozwanej,

C.

na stronie internetowej pod adresem www.(...).pl, przez okres co najmniej 30 dni, w miejscu ukazujacym sie
bezposrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielko$ci nie mniejszej niz 1/3 strony, przy
zachowaniu wielko$ci czcionki nie mniejszej niz 14, ogdlnie przyjetego dla tego rodzaju publikacji kroju.

(...) Company oraz spotka akcyjna prawa hiszpanskiego L. S. C. de S.y (...) S.A. z siedziba w M. wniosly o :
1.

zakazanie pozwanej niedozwolonych dzialan, to jest uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego
przedstawiajacego stylizowang posta¢ Statui WolnoSci w stosunku do uslug polegajacych na dochodzeniu
odszkodowan w imieniu poszkodowanych w wypadkach, od sprawcéw wypadkow i zakladow ubezpieczen;

2.

nakazanie pozwanej usuniecia skutkéw niedozwolonych dzialan przez wycofanie z obrotu i zniszczenie na jej
koszt wszystkich znajdujacych sie w jej posiadaniu lub pod jej kontrola, materialéw informacyjnych, reklamowych
i biurowych, dokumentéw handlowych i wizytéwek opatrzonych oznaczeniem graficznym przedstawiajacym
stylizowana posta¢ Statui Wolnoéci oraz przez usuniecie tego oznaczenia ze strony internetowej pozwanej pod

adresem www.(...).pl;
3.

nakazanie pozwanej zloZenia o§wiadczenia o tresci: (...) Sp. z 0.0. w W. o$wiadcza, Ze reprezentujac poszkodowanych
w wypadkach w postepowaniach o wyplate odszkodowania od sprawcow wypadkoéw oraz zakladow ubezpieczen, i
postugujac sie przy tym logo ze Statug Wolnosci, dopuscila sie czynéw nieuczciwej konkurencji wobec spolek (...)
de S.y (...) S.A. Spolka (...) oSwiadcza, ze nie jest powigzana ze spodtkami (...) i zobowiazuje sie do nieuzywania w
przyszlo$ci logo ze Statua Wolno$ci w stosunku do uslug z sektora ubezpieczen.

a.

w piagtkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w dodatku B Ekonomia i Rynek, na trzeciej stronie redakcyjnej, w
rozmiarze nie mniejszym niz 1/6 strony, przy zachowaniu wielko$ci czcionki nie mniejszej niz 14 ogolnie przyjetego
dla tego rodzaju publikacji kroju, na koszt pozwanej, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, z
upowaznieniem powodek do zastepczego wykonania tego obowiazku na koszt pozwanej;

b.

w serwisie internetowym na stronie internetowej pod adresem _(...).pl, przez okres co najmniej 14 dni, w miejscu
ukazujacym sie bezposrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielkoSci nie mniejszej niz 1/3
strony, przy zachowaniu wielkoSci czcionki nie mniejszej niz 14 ogdlnie przyjetego dla tego rodzaju publikacji kroju, na
koszt pozwanej, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, z upowaznieniem powodek do zastepczego
wykonania tego obowigzku na koszt pozwanej;

C.



na stronie internetowej pod adresem www.(...).pl, przez okres co najmniej 30 dni, w miejscu ukazujacym sie
bezposrednio po wybraniu w wyszukiwarce adresu i otwarciu strony, o wielko$ci nie mniejszej niz 1/3 strony, przy
zachowaniu wielkosci czcionki nie mniejszej niz 14 ogdlnie przyjetego dla tego rodzaju publikacji kroju, w terminie
14 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

4.

zasgdzenie kosztoéw procesu. (k.2-317)

Postanowieniem wydanym 16 VII 2012 r. Sad udzielit powdédkom zabezpieczenia ich roszczen przez zakazanie
pozwanej — na czas trwania postepowania - uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego
przedstawiajacego Statue WolnoSci, w szczegoélnoéci oznaczenia dla uslug polegajacych na dochodzeniu w imieniu
poszkodowanych w wypadkach, odszkodowan od sprawcow wypadkow i zakladow ubezpieczen. (k.324-332)

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScigw W.zazadala oddalenia powddztwa, twierdzac ze nie narusza praw
ani intereso6w gospodarczych powodek. W jej ocenie, oznaczenie stowno-graficzne laczace w sobie symbol graficzny
przedstawiajacy Statue Wolnoéci, firme spolki (...) i hasto odszkodowania po amerykansku, a takze nr telefonu
i adres internetowy jej przedsiebiorstwa, nie wprowadzaja w blad nabywcoéw oferowanych przez nia ustug co do ich
pochodzenia. (k.345-363)

Sad ustalil, ze :

(...) Companyw M. sluzy prawo do graficznego wspdlnotowego znaku towarowego, zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w dniu 21 I 2005 r. pod numerem (...)dla towaréw i uslug w klasach 16, 25, 35,
361 41 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla ustlug ubezpieczeniowych. Znak przedstawia sie nastepujgco: (bezsporne — tak
tez $wiadectwo rejestracji k.150-161)

(...) Company jest grupg ubezpieczeniowa dzialajaca w 24 krajach Swiata, do ktérej nalezy m.in. jeden z najwiekszych
hiszpanskich ubezpieczycieli L. S. C. de S. y (...) S.A. w M., od 2002 r. dzialajacy na polskim rynku ubezpieczeniowym,
poczatkowo poprzez spotke corke, a od 2007 r. za posrednictwem L. D. - polskiego oddzialu zagranicznego
przedsiebiorcy, $wiadczac uslugi ubezpieczeniowe. (bezsporne — tak tez dokumenty korporacyjne k.29-40, 52-144,
wydruki ze stron internetowych, artykuly prasowe k.168-169, 173-185, 189-200)

W prowadzonej przez nie dzialalnoéci gospodarczej powddki konsekwentnie uzywaly i uzywaja znaku graficznego .
Z jego uzyciem od lat intensywnie reklamuja swoje uslugi we wszystkich ogélnopolskich $rodkach masowego
przekazu, w prasie codziennej i branzowej, w Internecie oraz w telewizji. Od poczatku ich dzialalnosci w Polsce znak
(...)byl takze uzywany w bezposredniej komunikacji z konsumentami, umieszczany na dokumentach dla klientow,
w materialach informacyjnych i reklamowych, gadzetach firmowych dla klientéw i pracownikéw obstugujacych
klientéw, na banerach reklamowych, choragiewkach i masztach. (bezsporne — tak tez zestawienie reklam k.171,
artykuly prasowe k.173-185, 189-200, 251-256, nagrania k.187, gadzety reklamowe, fotografie k.202-237, wydruki ze
stron internetowych k.258, 260-270) Z dzialaniami promocyjnymi i reklamowymi prowadzonymi w Polsce z uzyciem
znaku C. (...)wiaza sie wysokie naklady ponoszone przez L.D.. (bezsporne — tak tez zestawienie wydatkow k.239-242)
(...) oddziat (...)de S.y R., rozpoznawalny w duzej mierze przez znak graficzny, zajmuje wysoka pozycje na rynku
uslug ubezpieczeniowych. Powodki i ich ustugi sa powszechnie kojarzone przez klientow z renomowanym znakiem
przedstawiajacym Statue WolnoSéci. (bezsporne — tak tez ekspertyza M. k.244-249)

Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia (...)w W.oferujaca ustugi polegajace na reprezentowaniu poszkodowanych
w wypadkach w sporach z ich sprawcami i zakladami ubezpieczen, uzywa na swojej stronie internetowej pod
adresem (...).pl, w dokumentach handlowych, materialach biurowych oraz na wizytéwkach — oznaczenia graficznego
przedstawiajacego stylizowang posta¢ Statui Wolnosci lacznie z napisem odszkodowania po amerykansku (...),



numerem telefonu i adresem strony internetowej. (bezsporne — tak tez wydruk ze strony internetowej k.272-274,
wizytéwka k.276-277)

W oznaczeniu tym element graficzny ma charakter odrdzniajacy, ktérego nie mogg zdominowaé : opisowe haslo —
odszkodowania po amerykansku, wskazujace na to jakie ushugi oferuje pozwana, firma spoélki (...), ani jej dane
adresowe, ktore zresztg nie sa uzywane w funkcji znaku towarowego. Element graficzny jest wysoce podobny do
znaku towarowego C. (...), przez co — z uwagi na identyczny krag odbiorcow ustlug oznaczanych obydwoma znakami
graficznymi, identyczno$¢ na plaszczyZznie znaczeniowej i podobienstwo na plaszczyznie wizualnej — stwarzaja
mozliwo$¢ wprowadzenia odbiorcow w blad, obejmujace takze ryzyko skojarzenia podmiotéw postugujacych sie tymi
znakami. (ocena normatywna Sadu)

Oceniajqc zarzut naruszenia prawa do znaku towarowego Sad zwazyl :

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakt6conej konku-rencji, ktérego wprowadzenie i
zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsie-biorstwa powinny mie¢ pelna mozliwo$¢ przyciagania
do siebie klientéow dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub uslug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odroézniajacych, pozwalajacych na ich zidentyfikowanie. (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 17 X
1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell iz 12 XI 2002 r. w sprawie C-206,/01
Arsenal Football Club )

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwos$ci
okreélenia pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych znakiem, odréznienia (_bez ewentualnoéci wprowadzenia
w blad) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunalu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77
Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo
, wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Zgodnie z orzecznictwem
Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwos$ci (obecnie Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej), prawo wylaczne
zostalo przyznane wlascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegblnych intereséw, zadbanie

aby znak ten moégl peli¢ wlasciwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub
ushugi oraz ich jakoSci (gwarancyjna), komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno
byt zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okre§lonego oznaczenia wplywa lub moze
negatywnie wplywaé na pelnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunalu z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09
Bud€jovicky Budvar , a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach
polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktore reguluje w spos6b calosciowy kwestie zwiazane ze wspoélnotowymi znakami towarowymi, w
szczegolnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowia element polskiego porzadku prawnego,
znajdujac bezposérednie zastosowanie. W wiekszoéci, sa one powtdrzeniem regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych. (Dz.U 1989 L4o0 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnos$ci
przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w
szczego6lnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do wlasciwych przepisow prawa krajowego.

(...) Company shuzy bezspornie prawo z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, zasadne jest zatem jej
zadanie udzielenia ochrony przed dzialaniami os6b nieuprawnionych wkraczajacych w sfere wylacznos$ci wynikajacej
z udzielonej ochrony.



Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego wspolnotowego
znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, nie-majacym zgody uprawnionego, uzywania w obrocie
oznaczenia :

a. identycznego ze znakiem dla identycznych towaréw lub ustug;

b. gdy, z powodu jego identyczno$ci lub podobienistwa do znaku oraz identycznoSci albo podobienstwa towaréw lub
ushug, ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje ryzyko wprowa-dzenia w blad opinii publicznej; ktére obejmuje
takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sg podobne do tych, dla
ktdrych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycie-lowi nienalezna korzy$c albo jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy wspélnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Znak - calkowicie fantazyjny dla ustug ubezpieczeniowych, ma wysoka pierwotna zdolnosé odrézniajacg. Zdolnoéc
wtbrna wypracowana zostala w efekcie wieloletniego intensywnego uzywania znaku na duzym terytorium. Przy czym
w sektorze ustug ubezpieczeniowych nie sa powszechnie uzywane odwolania do Stanéw Zjednoczonych, uzasadnione
w przypadku dzialalnoSci powodek ze wzgledu na kraj pochodzenia ustug, jednak nieoczywiste w przypadku dzialan
pozwanej, ktéra na swojej stronie internetowej nawigzuje tylko do wzorowania sie na amerykanskich standardach
oraz odszkodowan po amerykansku. Takie dzialania moga wprowadza¢ odbiorcéw w btad co do pochodzenia ustugi,
a ponadto, groza rozwodnieniem sily odrozniajacej znaku z sylwetka Statui WolnoSci.

Ocena identyczno$ci lub podobienistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna
sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki te nalezy poréwnywaé calo$ciowo, przy
czym decydujace znaczenie majg elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne
ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie jego elementy lub,
gdy rozpatrywane jako caloé¢, wykazuje nieznaczne rodznice, ktore nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion ) Ocena podobienstwa znaku i
przeciwstawionego mu oznaczenia nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z ich elementow sktadowych.
Poréwnania nalezy dokonaé poprzez analize znakow postrzeganych jako caloéci, co nie oznacza, ze ogolne wrazenie
pozostawione przez ztozony znak w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektérych przypadkach zostaé
zdominowane przezjeden lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale sktadniki sa bez znaczenia,
ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od elementu dominujacego. (tak wyroki Trybunaltu z 11 XI 1997 r. w
sprawie C-251/95 Sabel , z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker iz 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé )

Wspdlnotowy znak towarowy C. (...), jako calo§é stanowi element graficzny oznaczenia uzywanego przez pozwang
spotke (...). Znak i wyrbzniajacy sie element graficzny oznaczenia pozwanej sa identyczne na plaszczyZnie
koncepcyjnej. W obu przypadkach uwage klientow zwraca symbol Statui Wolnoéci. Pozostale elementy stowne
oznaczenia pozwanej sa mniej dystynktywne ((...)) lub wrecz opisowe (odszkodowania po amerykansku, nr telefonu
i adres strony internetowej).

Wilasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-wanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowaé w zaleznos$ci od kategorii
towar6ow lub ustug. (tak wyroki Trybunalu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwo$¢ bezposred-niego pordwnania réznych znakow towarowych, musi zazwyczaj zdawa¢é sie na zachowany w
pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odr6zniajacy znaku,
ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy (rozpoznawalno$ci na rynku). (tak wyroki Trybunatlu z 22 VI
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX



1998 r. w sprawie C-39/97 Canon ) Przy dokonywaniu oceny, czy znak cieszy sie odrézniajacym charakterem
wynikajacym z jego znajomosci wéroéd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznoéci danego przy-
padku, w szczegblnoSci udzial w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu uzywania znaku, wielko$é
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup
odbiorcow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towardéw jako pochodzacych z okre$lonego przedsiebiorstwa,
o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w
sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrézniajacego charakteru,
spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Dokonujac oceny podobienstwa towardéw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegblnie ich rodzaj i przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.
(tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo ) Zgodnie
z orzeczeniem Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwo$ci wydanym w sprawie C-39/97 Canon z 29.09.1998 r.,
kryteriami podobienstwa ustug sa: istota lub natura ustug, ich przeznaczenie, ostateczni odbiorcy, sposéb korzystania
z ushug, ich konkurencyjnosé lub uzupehianie sie.

Uslugi oferowane przez strony procesu nie sg identyczne, w przekonaniu Sagdu, mozna jednak uzna¢ je za podobne w
tej czedci w jakiej powddki zadaja zakazania pozwanej uzywania kwestionowanego oznaczenia. Jak wynika z informacji
na stronie internetowej www.(...).pl, w zakresie dochodzonych roszczen mieszcza sie: odszkodowania komunikacyjne,
z OC sprawcy oraz inne odszkodowania majatkowe i osobowe. Identyczny jest krag klientow zainteresowa-nych
zawarciem umowy ubezpieczenia, a nastepnie takze dochodzeniem wynikajacych z niej roszczen. Dzialalnoéc
pozwanej, polegajaca na dochodzeniu odszkodowan mozna uznaé za ustuge dotyczaca uméw ubezpieczeniowych ze
wzgledu na jej bezpos$redni zwigzek z egzekwowaniem naleznoéci ubezpieczonych, wynikajacych z postanowien umow
zawieranych z ubezpieczycielem. Dla istnienia uslug pozwanej konieczne jest istnienie ustug powddek. Dzialalnoéc
pozwanej charakteryzuje ta sama natura, cel, grupa odbiorcéw oraz rodzajowo$é, poniewaz Swiadczone przez nig
ustugi sa natury finansowej, shuza tym samym celom i sg kierowane do tej samej grupy odbiorcéow — oséb cheacych
ubezpieczy¢ sie od wypadku, a w razie jego zaistnienia uzyska¢ odszkodowanie. Sa to dzialania SciSle powigzane, a
przez to wysoce podobne.

Nalezy przy tym odnie$¢ podobienstwo stosowanego przez pozwang oznaczenia do sytuacji, w jakich §wiadczy ona
swoje ushugi, nie bedace niezaleznymi od ustug powddek. Badajac podobienstwo ustug i towaréw sad analizuje rowniez
wladciwy krag odbiorcow ( relevant public - por. wyroki Trybunalu w sprawie C-398/08 Audi AG z 2112010 . czy
z 12 VII 2012 r. w sprawie C-311/11 Smart Technologies ULC ). W niniejszej sprawie znajduje zastosowanie przyjety
model przecietnego, dostatecznie uwaznego i rozsagdnego konsumenta, reprezentujgcego krag odbiorcoéw wlasciwy dla
$wiadczonych przez pozwana uslug, jednak okolicznoéci, w ktorych konsumenci decyduja sie na skorzystanie z ustug
firm odzyskujacych odszkodowania nie przyczyniaja sie do zwiekszenia stopnia ich uwagi. Moga one, ze wzgledu na
zaangazowanie emocjonalne, czyni¢ odbiorcow bardziej podatnymi na wplyw oznaczenia kojarzacego sie ze znakiem
powodek. Identyfikacja wizualna oraz okoliczno$ci moga oddzialywaé na tyle silnie, ze pomimo odmiennoSci firmy,
pod jaka dziala pozwana i pewnych rozbieznoéci w sferze wizualnej obu znakdéw, przecietny konsument nie zwréoci
uwagi na réznice, dostrzegajac w graficznym elemencie oznaczenia pozwanej wskazanie pochodzenia jej ustug od
powddek lub podmiotu zwigzanego z niag w sposéb uprawniajacy go do korzystania ze znaku LIBERTY. Zgodnie z
pogladem Trybunalu wyrazonym w wyroku w sprawie Canon , o jednorodzajowos$ci towarow i ustug decyduje wlasnie
to, czy nabywcy moga sadzié, ze ustugi $wiadczone sg przez to samo przedsiebiorstwo.

CaloSciowa ocena zaklada pewna wspoélzalezno$é miedzy branymi pod uwage czynnika-mi, w szczegoélnosci
podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ushug, ktorych one dotycza, przy czym
niski stopien podobienistwa towaréw i uslug moze by¢ zréwnowazony znacznym stopniem podobienstwa znakow
towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznoSci - tak wyroki Trybunalu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01



Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix ,
wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinaciniz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie )

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna cze$é
wlaéciwego kregu odbiorcéw moglaby zosta¢ skloniona do omylkowe-go zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest
to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ushugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie
moglaby uznaé, ze dane towary lub ushugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010
r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w
sposob catoSciowy, wedlug sposobu postrzegania okreSlonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznos$ci konkretnego przypadku, szczegblnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem znakéw i towardow
lub ustug, ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w
sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie
T-162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion )

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienistwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyj-nego spornych znakow,
powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w
sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie
T-292/01 BASS ) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego za odrézniajacy i dominujacy w calo§ciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen iz 6 VII 2004 r. w
sprawie T-117/02 Chufafit ) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako calo$é i nie zaglebia sie w analize
jego poszczegblnych elementéw (tak wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sadu z 10 X
2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam ), o tyle to wlasnie jego dominujace i odrbzniajace cechy sa, co do zasady,
najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie
T-325/06 Capio )

W przekonaniu Sadu, identyczno$é — na plaszczyznie koncepcyjnej - znaku towarowego (...) i dystynktywnego
elementu graficznego oznaczenia (...) oraz podobienstwo ustug, dla ktérych sa one uzywane moga wprowadza¢ w blgd
zainteresowanych nabyciem ustug lub korzystajacych z nich co do istnienia miedzy stronami powiazan gospodarczych,
prawnych lub organizacyjnych. Mozliwo$¢ pomylki jest tym wieksza, ze znak (...) ma wysoce odr6zniajacy charakter
i to dzieki niemu ustugi powoddek sa rozpoznawane przez konsumentow.

Podobienstwo ustug, dla ktorych chroniony jest znak C. (...) i uzywane jest oznaczenie oraz wysokie podobienstwo
znaku powddki i oznaczenia pozwanej (identycznoéé na plaszczyznie znaczeniowej) uzasadniaja przyjecie, ze w
niniejszej sprawie mamy do czynienia z naruszeniem prawa z rejestracji, zdefiniowanym w art. 9
ust.1b rozporzagdzenia.

Zgromadzony w sprawie material dowodowy, na ktéry skladaja sie dokumenty, wydruki ze stron internetowych,
nagrania i dowody rzeczowe, przekonuje za przyjeciem, ze wspolnotowy znak towarowy jest znakiem renomowanym,
znanym i dobrze rozpoznawalnym przez konsumentow.

Orzecznictwo sagdoéw wspoélnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu Najwyz-szego z 10 II 2011 r. IVCSK
393/10) utozsamia renome ze znajomoscia znaku towarowego, jego slawa, nie za$ z jako$cia towaréw lub ustug, dla
ktérych znak ten jest chroniony (ekskluzyw-noscia). Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 ( General
Motors ) Europejski Trybunatl Sprawiedliwoéci stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomo$é
przez relewantnych odbiorcoéw na okre$lonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomo$¢ w rozumieniu art. 6



bis Konwencji paryskiej o ochronie wlasnoéci przemyslowej z 20 ITI 1883 r.). Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione,
sad musi wzia¢ pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegdlnosci :

« udzial w rynku,
« intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,
« wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio
Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Findersiz7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla . Takze w wyroku
z 6 11 2007 r. w sprawie T-477/04 ( TDK ) Sad ten stwierdzil, ze aby spelni¢ wymoég zwiazany z renoma, znak
towarowy musi by¢ znany znacznej cze$ci odbiorcow potencjalnie nim zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie
sad dokonuje szczegdlowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu
dzialahh handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy. Zwraca uwage
na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularno$¢ wéréd konsumentbéw, rozmiar, czestotliwo$é i regularnosc
sponsorowania réznych wydarzen przyciagajacych duza liczbe widzéw, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy
spelnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czeSci odbiorcow.

W przekonaniu Sqdu, (...) Company udowodnila, ze pozwana narusza jej prawo z rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego C. (...) w sposob okreslony w art. 9 ust. 1c rozporzqdzenia.
Uzasadniajac to stanowisko nalezy odwola¢ sie do orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci, ktory - w odpowiedzi
na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL , odnoszacej sie
do wykladni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych - stwierdzil, ze istnienie
zwigzku miedzy wczeSniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pézniejszym, o ktérym mowa w
wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a takze uzywanie p6Zniejszego znaku powodujgce lub mogace
powodowaé czerpanie nienaleznych korzyéci z charakteru odroézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku badz
tez dzialajace lub mogace dziala¢ na ich szkode, winno by¢ oceniane calo$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci sprawy. To, ze poZniejszy znak przywodzi na mys$l przecietnemu, wlaéciwie poinformowanemu,

dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu konsumentowi znak wczeéniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem miedzy nimi
takiego zwigzku. Okolicznosg, ze :

+ wczeéniejszy znak towarowy dla okre$lonych towaréow i ustug cieszy sie duza renoma i

« te towary i uslugi nie sa podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i uslug, dla ktérych zostal
zarejestrowany pozniejszy znak, i

+ wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ushug, i

 poOzniejszy znak przywodzi przecietnemu, wlasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu
konsumentowi na mysl wcze$niejszy znak towarowy,

nie wystarczy by dowie$¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku powoduje lub moze powodowac czerpanie nienaleznej
korzyéci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku wcze$niejszego badz tez dziala lub moze dziala¢ na
jego szkode. Dla dowiedzenia, ze uzywanie p6Zniejszego znaku t dziala lub moze dziala¢ na szkode charakteru
odrozniajacego znaku wczeéniejszego konieczne jest wykazanie zmiany rynkowego zachowania przecietnego
konsumenta towar6ow lub ustug, dla ktérych wezesniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania
znaku pozniejszego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastapi w przyszlosci.

W wyroku z 18 VI 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07 L’Oréal Trybunal wskazal natomiast, ze odnoszenie korzySci
z uzywania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienaleznej korzysci z



jego charakteru odr6zniajacego lub renomy, jezeli osoba trzecia probuje w ten sposob dziala¢ w cieniu znaku, aby
skorzystaé¢ z jego atrakcyjnoéci, reputacji i prestizu oraz wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty finansowej, wysitek
wlozony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. Naruszenie renomy wspolnotowego
znaku towarowego zalezy od oceny normatywnej sadu. OkolicznoSci stanowigce podstawe takiego ustalenia powinny
niewatpliwie wynikaé z materialu dowodowe-go, jednak niekoniecznie wprost. Stawianie nadmiernych wymagan co
do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzglednienia znajomosci regut ekonomicznych, czy gry rynkowej,
mogloby skutkowaé pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

Takze w wyroku wydanym 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox , Trybunat stwierdzil, ze wlasciciel
renomowanego znaku towarowego nie ma obowigzku wykaza¢ zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia,
musi jednak przedstawi¢ dowody pozwalajace na stwierdzenie prima facie realnego przyszlego zagrozenia czerpania
nienaleznej korzy$ci z renomy lub z charakteru odrdzniajacego swego znaku badz tez dzialania na ich szkode,
przy czym stwierdzenie to moze zosta¢ dokonane na podstawie logicznej dedukeji opartej na wynikach analizy
prawdopodobienstwa oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, jak réwniez innych
okoliczno$ci danej sprawy.

Zaoferowane przez powodki dowody oraz argumentacja obszernie przedstawiona w motywach pozwu, ktorej nie ma
potrzeby ponownie przytacza¢ w uzasadnieniu wyroku, niekwestionowane przez pozwana i niebudzace watpliwoéci
Sadu co do ich trafnosci, przekonuja o renomie znaku , uzasadniajac zarzut naruszenia prawa (...) Company w sposob
okre§lony w art. 9 ust. 1c rozporzadzenia. Uzywanie przez spolke (...) kwestionowanego oznaczenia, bez uzasadnionej
przyczyny moze przynosic jej nienalezna korzy$¢, moze by¢ takze szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy
znaku towarowego. W braku dowodéw przeciwnych, mozna tez stwierdzi¢, ze bez koniecznych nakladéw, pozwana
moze osiagnac sukces rynkowy wykorzystujac skojarzenie, jakie znak (...) wywoluje u nabywcow jej ustug. (pkt 37
wyroku Trybunatu z 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox )

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-nia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w
szczegoblnosci:

a.

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie
uslug pod tym oznaczeniem;

C.
przywo6z lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

d.

uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okreslonych dzialan. Stosuje
roéwniez Srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, Ze jeSli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony
znaku wspoélnotowego.



Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego,
o bedacych wlasnoScia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i
materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczego6lnoéci o ich wycofaniu z obrotu,
przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad
uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Zadanie zakazowe okreslone w pkt I. pozwu, co do zasady, zastugiwalo na uwzglednienie, formutujac sankcje zakazowa
Sad dokonal jednak w wyroku zmian stylistycznych. W odniesieniu do nakazu usuniecia skutkéw naruszenia, Sad
ograniczyt go do przedmiotéw stanowigcych wlasno$¢ pozwanej — jak stanowi o tym przepis art. 286 k.p.c., oddalajac
powddztwo co do pozostalych materialow informacyjnych itp. znajdujacych sie w posiadaniu lub pod kontrolg spotki

(.-

W przekonaniu Sadu, zadanie z pkt 1.3. zaslugiwalo na uwzglednienie tylko w takim zakresie w jakim wyrok ma
zosta¢ podany do publicznej wiadomosci na stronach internetowych pozwanej (pod adresem _(...).pl) i(...) . pl.
Umozliwi to powiadomienie najbardziej zainteresowanych nabywcéw uslug stron o bezprawnych dzialaniach N.
, eliminujac skutki ewentualnego ryzyka konfuzji konsumenckiej. Podanie wyroku do publicznej wiadomosci w
szerszym zakresie nie jest niczym uzasadnione. Nalezy zauwazy¢, ze powodka nie umotywowala dalszych zadan
konkretnymi okolicznoéciami sprawy, w szczegblnoS$ci nie wskazala, z jakich przyczyn wyrok powinien byé¢ podany
do wiadomosci czytelnikow dziennika Rzeczpospolita. (art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102
ust. 1 rozporzadzenia)

Sad oddalit takze zadania upowaznienia do zastepczego wykonania obowigzku podania wyroku do publicznej
wiadomosSci. Powolywany przepis art. 1049 § 1 k.p.c. odnosi sie do postepowania egzekucyjnego i to wlaénie na tym
etapie postepowania (...) Company bedzie mogla ewentualnie dochodzi¢ wykonania obowigzku przez pozwang.

Ocena zarzutu naruszenia regul uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢
traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogoble, w celu zachowania przez przedsiebiorce
dominujacej pozycji rynkowe;j. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przestanek :

 czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb ogdlny okreSla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny (m.in.: wprowadzajace w blad oznaczenie
towaréw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykladaé w ten sposob, ze ogélne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegélawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach :

« wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uznac takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,



« wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
korygujaca w stosunku do przepiséw szczeg6lnych typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywisto$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktoéregos ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawno$ci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé bedzie zatem ustalenia, na czym ono
polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego
w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego
hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w Swietle przestanek okreslonych
w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepisow, podlegaja
ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa
281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaréw lub ushug, ktore
moze wprowadzi¢ w blad co do ich pochodzenia. Przepis ten — analogicznie do ochrony zarejestrowanych znakow
towarowych — chroni oznaczenia, ktore nie zostaly objete wylacznoécig wynikajaca z rejestracji lub udzielenia prawa
ochronnego, lecz rzeczywiscie uzywane w obrocie gospodarczym zdolaly wypracowaé¢ wlasng zdolno$¢ odrozniajaca,
przed dzialaniami naruszyciela, ktéry p6Zniej rozpoczal uzywanie konfuzyjnego oznaczenia. Przy ocenie naruszenia
na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajda zastosowanie powolane wyzej reguly wypracowane w orzecznictwie sadow
wspoélnotowych, z tym zastrzezeniem, ze ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wylacznego
lecz interesy gospodarcze przedsiebiorcy, a zasieg jej dzialania ogranicza sie do terytorium Polski.

Sad uznaje za zasadne twierdzenie (...) Companyi L. S. C.de S.y (...) S.A., Ze naruszajac wylaczno$¢ wynikajgca
z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego C. (...) spolka (...) dopuszcza sie rdwnoczesnie czynu nieuczciwej
konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. (wprowadzajace w blad oznaczenie $wiadczonych ushug)
oraz wyczerpujacego przestanki klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (godzenie w renome przedsiebiorcy) Za
usprawiedliwione — co do zasady — i udowodnione, a przez to zastugujqgce na uwzglednienie, Sqd
uznal zatem — z takimi samymi ograniczeniami, jak wskazano wyzej w odniesieniu do naruszenia prawa wylacznego
- powédztwo wynikajqgce z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pkt 11 pozwu).
(art. 18 pkt 1-3w zw. z art. 10 ust. 1i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obcigzajac nimi w calo$ci pozwang
poniewaz powddki ulegly zaledwie nieznacznej czeSci ich roszczen. Do niezbednych kosztow procesu strony
reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okre$lone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysoko$ci naleznej
wedlug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnoSci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreéla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnoSci
radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika
w przyczynienie sie do jej wyjadnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowig stawki
minimalne okre$lone w rozdzialach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2
ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).



Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika powoédek wykonujacego zawdd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej
wysoko$ci i zwrot kwoty 34 zl tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictw.



