Sygn. akt XXII GWzt 34/17

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2018 r.

Sad Okregowy w Warszawie
XXIl Wydziat Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspdlnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2018 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa S.
przeciwko Z.

o ochrone prawa do znaku towarowego i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji
1. zakazuje Z. uzywania w obrocie gospodarczym oznaczeh stownych ,IMAGE” i ,IMAGE INSTYTUT

image

KOSMETOLOGII” oraz stowno-graficznych I"Sty tut kosmerﬂlog u [

Instytut kosmetologii

, W odniesieniu do ustug kosmetycznych, w szczegdlnosci: w firmie, w
nazwie domeny internetowej, w tresciach stron internetowych, reklamie oraz w zwigzku ze

Swiadczonymi ustugami;

2. nakazuje pozwanej usuniecie szyldéw, tablic, materiatédw informacyjnych i reklamowych oraz
naklejek zawierajgcych oznaczenie ,IMAGE (INSTYTUT KOSMETOLOGII)" z szyb otworéw



okiennych, drzwi, elewacji budynku przy ul. (...) w Etku w ciggu 14 dni od dnia uprawomocnienia sie

wyroku;

3. nakazuje pozwanej opublikowanie, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na
stronie internetowej pod adresem (...), informacji o wymiarze 1/8 strony, o tresci: ,Wyrokiem z dnia 12
lutego 2018 r. Sgd Okregowy w Warszawie zakazat Z. uzywania w obrocie gospodarczym oznaczen
stownych i stowno-graficznych IMAGE i IMAGE INSTYTUT KOSMETOLOGII w odniesieniu do ustug
kosmetycznych, w szczegdlnosci: w firmie, w nazwie domeny internetowej, w tresciach stron

internetowych, reklamie oraz w zwigzku ze $wiadczonymi ustugami kosmetycznymi.”;

4. umarza postepowanie w zakresie zgdania zaptaty kwoty 400 (czterysta) ztotych i Zgdania ustalenia

niewaznosci umowy z dnia 10 lutego 2017 r.;
5. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

6. zasgdza od Z. na rzecz S. kwote 2.941,80 (dwa tysigce dziewieéset czterdziesci jeden 80/100)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw procesu;

7. zwraca S. z kasy Sgdu Okregowego w Warszawie kwote 224 (dwiescie dwadziescia cztery) ziote,

tytutem nienaleznej czesci optaty sadowej uiszczonej 20 lipca 2017 r., zaksiegowanej pod poz. (...).

UZASADNIENIE

27 lipca 2017 r. S. wniosta o:

1. nakazanie Z. zaniechania naruszen praw powddki do stownego wspdlnotowego znaku towarowego
w postaci znakéw stownych IMAGE INSTYTUT zarejestrowanego przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) poprzez zakazanie pozwanej uzywania znakéw stownych
IMAGE INSTYTUT w obrocie gospodarczym w celu oferowania ustug kosmetycznych, w sprzedazy
tych ustug, uzywania w reklamie, w materiatach informacyjnych, na wizytéwkach, szyldach, banerach,
w materiatach promocyjnych, na stronach internetowych z uzyciem powyzszych znakéw stownych
oraz poprzez wykreslenie z ewidencji dziatalnosci gospodarczej z nazwy firmy oznaczen stownych

IMAGE INSTYTUT w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

2. nakazanie pozwanej usuniecia wszystkich szyldéw, tablic, materiatéw informacyjnych, naklejek
zamieszczonych na szybach otworéw okiennych, na drzwiach lokalu prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej oraz na elewacji budynku przy lokalu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez
pozwang w Etku ul. (...) z uzyciem znakéw stownych IMAGE INSTYTUT - w terminie 14 dniu od

uprawomocnienia sie wyroku;

3. nakazanie pozwanej na jej koszt podania do publicznej wiadomosci w tygodniku (...) z dodatkiem
(...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku informac;ji o tresci: , Prawomocnym wyrokiem z
dnia Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspodlnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemystowych zakazat Z. naruszania praw S. wynikajgcych z rejestracji wspdlnotowego znaku

towarowego IMAGE INSTYTUT zakazujgc pozwanej uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia



powyzszego w oferowaniu ustug kosmetycznych, w ich sprzedazy, uzywania w reklamie, w
materiatach informacyjnych, na wizytéwkach, szyldach, banerach, w materiatach promocyjnych, na
stronach internetowych z uzyciem powyzszych znakdéw stownych.” - przy uzyciu czcionki Arial , o

wielkosci 14;
4. zasgdzenie od pozwanej na rzecz powodki kwoty 400 zt;

5. zasgdzenie od pozwanej zwrotu kosztéw postepowania. (k.2-43)

Z. wniosfa o oddalenie powddztwa i zwrot kosztéw postepowania. (k.57-81)

W pismie procesowym z 21 pazdziernika 2017 r. petnomocnik powodki sprecyzowat zagdania z

pkt 1-3, wnoszac o:

1. nakazanie pozwanej zaniechania naruszeh prawa ochronnego na znak towarowy stowny IMAGE
INSTYTUT PIEKNA zrejestrowany w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
pod nr (...) weditug swiadectwa ochronnego od dnia 26.10.2015 r. przyznajgcego to prawo powddce S.
I. w Etku poprzez zakazanie pozwanej uzywania oznaczenia IMAGE INSTYTUT w obrocie
gospodarczym w tym oferowania, sprzedazy, uzywania w reklamie, w materiatach informacyjnych, na
wizytdwkach szyldach, banerach, w materiatach promocyjnych, na stronach internetowych z uzyciem

powyzszych znakéw stownych;

2. nakazanie pozwanej usuniecia wszystkich szyldéw, tablic, materiatéw informacyjnych, naklejek
zamieszczonych na szybach otworéw okiennych, na drzwiach lokalu w prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej oraz na elewacji budynku przy lokalu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez
pozwang w Etku ul. (...) z uzyciem znakéw stownych IMAGE INSTYTUT - w terminie 7 dniu od

uprawomocnienia sie wyroku;

3. nakazanie pozwanej na jej koszt podania do publicznej wiadomosci w tygodniku (...) z dodatkiem
(...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku informac;ji o tresci: ,Prawomocnym wyrokiem z
dnia ... Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemystowych zakazat Z. naruszania praw S. wynikajgcych z prawa ochronnego nr (...) do stownego
znaku towarowego IMAGE INSTYTUT PIEKNA zrejestrowanego w Urzedzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wedlug $wiadectwa ochronnego obowigzujgcego od dnia
26.10.2015r. zakazujgc pozwanej uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenia IMAGE INSTYTUT
w obrocie gospodarczym, w tym oferowania, sprzedazy, uzywania w reklamie w materiatach
informacyjnych, na wizytéwkach, szyldach, banerach, w materiatach promocyjnych , na stronach
internetowych z uzyciem powyzszych znakéw stownych”, przy czym informacje zmiesci¢ przy uzyciu
czcionki Arial, o wielkosci 14. (k.90-99)

W pismie datowanym na 30 listopada 2017 r. powddka dokonata ostatecznej zmiany, zadajgc:



1. zakazania Z. postugiwania sie w obrocie gospodarczym oznaczeniem IMAGE samodzielnie, jak
rébwniez w potgczeniu z innymi elementami stownymi i graficznymi, zwtaszcza z elementem
INSTYTUT KOSMETOLOGII, w odniesieniu do ustug kosmetycznych, w szczegdlnosci, w firmie,
domenie internetowej, tresciach stron internetowych, reklamie oraz w zwigzku ze S$wiadczonymi

ustugami;

2. nakazania pozwanej usuniecia szyldow, tablic, materiatdw informacyjnych i reklamowych oraz
naklejek zawierajgcych oznaczenie IMAGE zamieszczonych na szybach otworéw okiennych,

drzwiach, elewacji budynku, przy ul. (...) w Etku w ciggu 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

3. nakazania pozwanej podania do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu zapadtym w
niniejszej sprawie poprzez opublikowanie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na
wlasny koszt ogtoszenia o wymiarze 1/8 strony, zawierajgcego informacje o nastepujgcej tresci:
~Wyrokiem z dnia (...) Sad Okregowy w Warszawie, Wydziat XXII - Sgd Unijnych Znakéw Towarowych
i Wzoréw Wspdlnotowych zakazat pozwanej Z. postugiwania sie w obrocie gospodarczym
oznaczeniem IMAGE samodzielnie, jak réowniez w potgczeniu z innymi elementami stownymi i
graficznymi, zwtaszcza z elementem INSTYTUT KOSMETOLOGII w odniesieniu do ustug
kosmetycznych, w szczegolnosci, w firmie, domenie internetowej, tresciach stron internetowych,

reklamie oraz w zwigzku ze swiadczonymi ustugami’;

4. ustalenia, ze umowa partnerska z dnia 10 lutego 2017 r. zawarta pomiedzy pozwang Z. a M.

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg C. jest niewazna. (k.167-245)

Na rozprawie 29 stycznia 2018 r. petnomocnik powoddki oswiadczyt, ze cofa ona pozew w
zakresie pkt 4. — w pierwotnej i zmienionej postaci, na co uzyskat zgode petnomocnika pozwane;.
(k.268) Uznajac czesciowe cofniecie pozwu za skuteczne w rozumieniu art. 203 k.p.c. Sad
postanowit o umorzeniu postepowania w zakresie zgdania zaptaty kwoty 400 zt i zadania ustalenia

niewaznosci umowy z dnia 10 lutego 2017 r. (art. 355 k.p.c.)

Sad ustalit:

S. prowadzi od 24 sierpnia 2012 r., pod firmg I. w Etku przy ul. (...), dziatalno$¢ gospodarczg

w zakresie fryzjerstwa i pozostatych zabiegéw kosmetycznych. (dowéd: wydruk z CEIDG k.17) Swo;j
IMAGE INSTYTUT PI EKNA . (dowdd: fotografie k.38, 39) Na

przestrzeni pieciu lat prowadzenia dziatalno$ci powddka uczestniczyta w kilku wydarzeniach

gabinet oznacza:

promocyjnych na terenie Etku. (dowdd: podziekowania k.33-35, program k.36, fotografie k.38-39)
Powddka jest abonentem nazwy domeny internetowej (...) utworzonej 22 sierpnia 2012 r. (dowdd:

informacje ze strony (...) k.74)

Decyzjg wydang 4 kwietnia 2017 r. Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielit S.
prawa ochronnego na stowny znak towarowy Image Instytut Piekna nr (...), z pierwszehAstwem od

26/10/2015 r. dla ustug w Klasie (...). klasyfikacji nicejskiej (manicure, tatuowanie). (dowdd: decyzja



k.13-15, potwierdzenie przelewu k.16, wydruk z bazy (...) k.63, swiadectwo ochronne k.83-84) W dniu

9 pazdziernika 2017 r. M. wystgpit 0 uniewaznienie tego znaku. (dowdd: wniosek k.122-158)

Z. prowadzi od 12 kwietnia 2017 r. pod firmg I. w Etku przy ulicy (...) dziatalno$¢ gospodarczg
w zakresie fryzjerstwa i pozostalych zabiegédw kosmetycznych. (dowdd: wydruk z CEIDG k.26)
Gabinet pozwanej miesci sie w odlegtosci ok. 600 m od gabinetu powaodki.

el image

L

Instytut kosmetologii

Pozwana postuguje sie takze oznaczeniami Instytut kosmetologii i . Pelng
oferte $wiadczonych ustug (depilacja laserowa, zabiegi odmtadzajgce, przeciwzmarszczkowe, zabiegi
wyszczuplajgce, manicure/pedicure) prezentuje na stronie internetowej (...). (dowdd: ulotka k.100) Na
profilu (...) prowadzonym na portalu spoftecznosciowym F. pozwana zamiescita informacje o
planowanym otwarciu w Etku nowoczesnego gabinetu, w ktérym wykonywane bedg zabiegi depilacji
laserowej. 17 maja powiadomita o otwarciu Instytutu w dniu 19 maja 2017 r. Klienci, ktérzy odwiedzili
gabinet w pierwszym miesigcu jego dziatalnosci otrzymywali bon na darmowg diagnostyke skory oraz
10% rabatu na wszystkie zabiegi. (dowdd: wydruki ze strony internetowej k.18-19, 24-25, fotografie

k.40-42)

Strony zaopatrujg sie w produkty potrzebne do swiadczenia ustug kosmetycznych w hurtowni
M. mieszczgcej sie w Etku przy ulicy (...). W ostatnim czasie doszto do pomytki polegajgcej na
wystawieniu powddce faktury zawierajgcej dane dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez Z.

(dowdd: faktura k.110, zeznania stron k.268)

M. nie dysponuje wylgcznym prawem do znaku towarowego IMAGE. (brak dowodu
przeciwnego) Nazwy tej uzywa jako elementu oznaczenia salonéw kosmetycznych tworzonych w
Polsce przez podmioty powigzane z nim umowami partnerskimi. Sam nigdy nie $wiadczyt ustug
kosmetycznych pod znakiem IMAGE. (dowdd: zeznania M. k.268, wydruki ze stron internetowych
k.64-67v, 69-71, 75-76, informacje z CEIDG k.104-108)

Abonentem nazwy domeny internetowej (...) utworzonej 1/11/2016 r. sg M. i jego zona G.
Abonentem nazwy domeny internetowej (...) utworzonej 11 lutego 2009 r. jest M. (dowdd: informacje

ze strony (...) k.72, 73) (dowdd: informacje ze strony dns.pl k.72-73)

10 lutego 2017 r. pozwana zawarta umowe ,partnerskg” z M. prowadzgcym od grudnia 2001 r.
pod firmg C. w Koninie dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie sprzedazy detalicznej kosmetykéw i
artykutéw toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. Z umowy wynika, ze M. $wiadczacy ustugi w
zakresie kosmetyki estetycznej w gabinetach pod markg |. przygotowat blizej niesprecyzowang
koncepcje prowadzenia dziatalnosci gospodarczej obejmujaca specjalistyczng, konkretna, poufng oraz
dajgca sie zidentyfikowaé wiedze (,know how”), jak réwniez organizacje miejsca pracy i sposob
prowadzenia handlu i $wiadczenia ustug w I. i S. Przedmiot umowy stanowi m.in.: ,zarezerwowanie
rejonu na rzecz Zainteresowanego, tak aby obie Strony Umowy — Wtasciciel marki I. i Zainteresowany,

mogty od tej chwili podjgé dziatania zmierzajgce do uruchomienia i prowadzenia przez



Zainteresowanego gabinetu pod markg I. odpowiadajgcego wymogom wizualizacyjnym okreslonym
przez Wtasciciela marki I. ,Na podstawie umowy partnerskiej Wiasciciel marki 1. udziela
Zainteresowanemu zgody, ktérej przedmiotem bedzie uprawnienie i obowigzek prowadzenia gabinetu
pod markg I., przy zastosowaniu metod i procedur okreslonych w umowie partnerskiej oraz na

warunkach z niej wynikajacych. (dowdd: informacja z CEIDG k.68, umowa k.77-80)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.
ustalone zostaly w oparciu o zaoferowany przez strony - w terminach wyznaczonych w art. 217
§ 2 k.p.c. - material dowodowy. Ziozyly sie nan dowody z dokumentéw, wydrukéw ze stron
internetowych i fotografii, ktérych autentycznos$é nie byta kwestionowana, fgcznie zatem z zeznaniami
stron i (w niewielkim zakresie) z zeznaniami $wiadka M. pozwolity na poczynienie ustaleh w oparciu o

dowody niesprzeczne wewnetrznie, wzajemnie logicznie si¢ uzupetniajgce.

W sprawach o naruszenie praw wiasnosci przemystowej podstawowe znaczenie dowodowe
majg — co do zasady - dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania swiadkéw i stron majg
jedynie charakter uzupetniajgcy. Ich wiarygodnos¢ zwykle zmniejsza zaangazowanie po jednej ze
stron, zainteresowanie uzyskaniem przez nig korzystnego wyniku postepowania. Prowadzong przez te
osoby dziatalnos¢ gospodarczg lub wykonywang przez nie prace zawodowa, ktérej dotyczg sktadane
zeznania, cechuje powtarzalnos¢ zdarzen, co - jesli dodac¢ do niej uptyw czasu - negatywnie wptywa
na jakos¢ zeznan, ktore sg zwykle dos¢ ogdlne, nieprecyzyjne. Zeznajacy czesto mylg tego samego
rodzaju fakty, stabo znane im osoby, terminy, jesli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. W
zadnym razie nie mozna wymaga¢ od nich zapisu fotograficznego zdarzen, by zeznania swiadkow i
stron w procesie gospodarczym uzna¢ za wystarczajgco wiarygodne. Jesli strona sporu przedstawia
dowdd rzeczowy lub dokument, to ich niezakwestionowanie, niepodwazenie przez przeciwnika
procesowego jest decydujgce dla oparcia ustalen na wszystkich dowodach tgcznie, cho¢by zeznania

Swiadkow i stron nie byty do$¢ dokfadne.

Zeznania S. i Z. przedstawiajg w sposéb bardzo subiektywny realia prowadzenia przez nie
dziatalno$ci gospodarczej pod oznaczeniami IMAGE Instytut Piekna i Instytut Kosmetologii
IMAGE. Pozwana skupita sie na obronie decyzji o wyborze kolizyjnego oznaczenia, wskazujgc na
prawa przynalezne M., ktdérego zeznania byly dla Sgdu w duzej mierze niewiarygodne, petne luk i
wewnetrznych sprzecznosci. Co najwazniejsze, nie mialy oparcia w dowodach z dokumentéw lub
choéby w wydrukach ze stron internetowych, moggcych stanowi¢ podstawe do ustalenia, ze
Swiadkowi stuzy prawo wylgczne do stownego lub stowno-graficznego powszechnie znanego (w
rozumieniu art. 301 p.w.p.) znaku towarowego IMAGE Instytut Kosmetologii. Zeznania te sg
pozbawione obiektywizmu z uwagi na biznesowy charakter relacji taczacych go z pozwang. M. przyznat,
ze kontaktowat sie z jej petnomocnikami, a od kilku lat korzysta z ustug kancelarii reprezentujgcej w tej

sprawie Z.

Zeznania M. nie dowodza nabycia przezen prawa wylgcznego, ktére Swiadek mogtby
skutecznie licencjonowadé. Jesli nawet uzywat on takiego oznaczenia, to nie mozna okresli¢ czasu,
terytorium ani zakresu ustug, innego niz sprzedaz hurtowa kosmetykéw. Brak podstaw do przyjecia,

ze Swiadek kiedykolwiek oferowat i Swiadczyt pod sporng nazwg ustugi kosmetyczne. Nade wszystko



nie mozna stwierdzi¢, ze jego korzystanie z oznaczenia IMAGE Instytut Kosmetologii mogto by¢
skutecznie przeniesione na osoby trzecie, takie jak Z. Ztozona do akt umowa partnerska z 10/02/2017
r. budzi zasadnicze watpliwosci Sgdu co do jej przedmiotu oraz wynikajgcych z niej dla stron
uprawnien i obowigzkow. Z pewnoscig jednak nie jest dowodem braku bezprawnosci uzywania przez

pozwang kolizyjnego oznaczenia IMAGE Instytut Kosmetologii.

Czynigc ustalenia faktyczne Sad pomingt twierdzenia i dowody zatgczone do pisma
procesowego powodki z 30 listopada 2017 r., jako spdéznione w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z
art. 207 § 6 k.p.c. Powodka w zaden sposob nie uprawdopodobnita okolicznoéci, o ktérych mowa we
wskazanych przepisach. Usprawiedliwieniem nie jest z pewnoscig wybor petnomocnika procesowego i
zwigzana z tym zmiana koncepcji dochodzenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw do znaku
towarowego i firmy oraz regut uczciwej konkurencji. W tym przypadku nie mozna takze uzna¢, ze

potrzeba zgtoszenia twierdzen i dowodéw powstata dopiero w toku postepowania.

Sad zwazyk:
I. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btgd) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki
Trybunatu z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8/05/2008 r.
w sprawie C-304/06 E., wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 1.) Prawo
wylgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegOllnych intereséw, zadbanie o to, aby znak modgt spetnia¢ wszystkie jego funkcje, zaréwno
gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i gwarancyjna,
komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeZzone dla
przypadkow, w ktdrych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wptywacé na ktérgkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w
sprawie C-482/09 B., z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L., z 23/03/2010 r. w sprawach potgczonych
od C-236/08 do C-238/08 G.)

Z art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p. wynika, ze prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzglednym
prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skutecznosci. Przepis ten stanowi pod-
stawe do wyodrebnienia strony pozytywnej, obejmujgcej swym zakresem prawo wytgcznego uzywania
znaku w sposob zarobkowy lub zawodowy na catym terytorium Polski oraz strony negatywnej
obejmujgcej roszczenia stuzgce uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszyciela w zakres

przystugujgcego mu prawa wytgcznego.

S. stuzy prawo do stownego znaku towarowego Image Instytut Piekna zarejestrowanego w
Urzedzie Patentowym RP pod nr (...), z pierwszenstwem od 26/10/2015 r. dla ustug w klasie 44.

klasyfikacji nicejskiej (manicure, tatuowanie) Wydanie decyzji administracyjnej wigze Sad w tym



znaczeniu, ze w sprawie o ochrone znaku nie moze on uznac, iz nie jest on wazny ze wzgledu na
istnienie bezwzglednych Ilub wzglednych podstaw odmowy rejestracji. Skoro znak zostat
zarejestrowany przez wiasciwy urzad, nie mozna w szczegodlnosci uznaé, ze jest on catkowicie

pozbawiony zdolnosci odrézniajgce;.

W przypadku wszczecia postepowania w sprawie 0 uniewaznienie znaku towarowego sad
powinien rozwazy¢, czy celowym jest zawieszenie postepowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.
i oczekiwanie na wydanie prawomocnej decyzji przez Urzad Patentowy RP, czy prowadzenie sprawy
pomimo toczgcego sie postepowania administracyjnego. Sad w petni podziela stanowisko, jakie w tej
kwestii zajgt Sgd Najwyzszy w wyroku wydanym 18/02/2016 r. (Il CSK 282/15). W niniejszej sprawie
zawieszenie postepowania nie byto celowe, poniewaz powoddka, précz prawa do znaku towarowego,
powotywata sie na relatywne pierwszenstwo rynkowe uprawniajgce jg do dochodzenia roszczen
wynikajgcych z naruszenia przez pozwang jej intereséw gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji,

a takze na prawo do firmy. (kumulacja podstaw prawnych)

Przepis art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje wiascicielowi prawo do wylgcznego i niezaktdconego
uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody, uzywania w
obrocie (gospodarczym):

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towardw;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w biad, ktére
obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znakéw;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego
w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli moze to przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysc

lub by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.

Z. uzywa w zwigzku ze $wiadczeniem ustug fryzjerskich i kosmetycznych, w tym manicure,
oznaczenia IMAGE Instytut Kosmetologii, ktéry nie jest identyczny ze znakiem towarowym Image
Instytut Piekna. Takze ustugi, ktére swiadczy pozwana nie sg w catosci tozsame z manicure i
tatuowaniem, zarzut naruszenia praw do znaku towarowego (...) nalezalo zatem rozstrzygna¢ na

podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.:

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p.
powinna by¢ dokonywana wedtug zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i
Sadu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majgcej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakow towarowych
(zmienionej Dyrektywami: Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. majgcg na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakow towarowych,
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16/12/2015 r. majgcg na celu zblizenie ustawo-
dawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych /wersja przeksztatcona/) oraz

rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.



Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego opiera sie na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki
nalezy porownywac¢ catosciowo, a decydujgce znaczenie mieC bedg elementy odrdzniajgce
(dominujagce), 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 catosé, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 L.) Dwa znaki towarowe sg
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej
czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w
sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna
mowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znakéw i ich calosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 L., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 B. SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie 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 E., z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.)

Catosciowa ocena zaklada pewng wspotzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegoblnosci podobienstwem znakow oraz podobienstwem towardw/ustug, ktérych one dotyczg, przy
czym niski stopien podobienstwa towardéw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczgcym stopniem
podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002
r. w sprawie T-6/01 M., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 P., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.)

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobiehAstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona 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
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie
C-39/97 C., z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22/06/1999 r. w sprawie
C-342/97 L., z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C. i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 G.)
PrawdopodobiehAstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznoci
konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i
towardw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie
C-591/12 B. SA oraz wyroki Sgdu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20/01/2010 r. w sprawie T-
460/07 L.)

Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-

nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom ich uwagi moze sie réznie ksztattowac



w zaleznosci od kategorii towaréow lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-
342/97 L., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) Przecietny konsument
rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych,
musi zazwyczaj zdac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym
wigksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych
cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspotzaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie,
czy znak cieszy sie wysoce odrozniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci wsréd
odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci
udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielko$¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z
okreslonego przedsigbiorstwa, jak rdwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Znak towarowy Image Instytut Piekna zarejestrowany na rzecz S. pod nr (...) dla ustug w
klasie 44. klasyfikacji nicejskiej (manicure, tatuaz) ma dos$¢ niskg pierwotng zdolnos¢ odrézniajacs.
Powddka nie wykazata w tym postepowaniu wypracowania przez nig (np. w efekcie dtugotrwatego,
intensywnego uzywania, naktadow, dziatan promocyjno-marketingowych) wyzszej wtérnej zdolnosci
odrézniajgcej. W konsekwencji nalezy uznagé, ze elementem dystynktywnym znaku jest stowo ,image”,
za$ ,instytut piekna” ma charakter opisowy, choé¢ nie catkowicie, bowiem tego typu ustugi sag

Swiadczone takze pod innymi oznaczeniami, w szczegoélnosci, jako ,salony kosmetyczne”.

Klienami zainteresowanymi korzystaniem z tego rodzaju ustug sg przede wszystkim kobiety w
ré6znym wieku. Duze znaczenie ma w tym wypadku miejsce Swiadczenia ustug, bowiem Kklienci
(klientki) wybierajg zwykle salon kosmetyczny znajdujgcy sie w niedalekiej odlegtosci od ich miejsca
zamieszkania lub pobytu. W przypadku miejscowosci kilkudziesieciotysiecznych, jakim jest Etk, w tym
samym miescie. Lokalizacja salonu kosmetycznego powddki w miejscowosci turystycznej (na
Mazurach) sprawia, ze klientami moga by¢ takze osoby przebywajgce tu czasowo, niemajgce
doktadnych, sprawdzonych informacji o osobach $wiadczacych ustugi kosmetyczne. Dla nich
oznaczenie salonu odgrywa wiekszg role. Jesli poszukujg salonu ze stowem ,image” w nazwie, nie
beda dociekaé, czy jest to instytut kosmetologii, czy instytut piekna. Zadecydujg o skorzystaniu z ustug
kosmetycznych instytutu” witasnie dla tego, ze ma on w nazwie najlepiej zapamietywalne stowo
.image”. Ewentualne watpliwosci co do petnego oznaczenia salonu, ttumaczy¢ bedg w ten sposéb, ze
ustugi kosmetyczne pod tg samg nazwg swiadczg w tym samym miescie podmioty powigzane ze sobg
gospodarczo. Istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej potwierdzajg zaistniate juz przypadki, o czym

przekonujgco zeznawata S.



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 zgdac¢ od osoby, ktéra naruszyta to prawo,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzgadzonej szkody: na zasadach ogodlnych albo poprzez zaptate
sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunigcia
skutkéw naruszenia, dajgc sgdowi uprawnienie m.in. do rozstrzygniecia o bedacych wiasnoscig
naruszajgcego srodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do oznaczenia towaréw lub ustug. Sankcje
zakazowe moga by¢ przy tym stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej grozby naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.)

W ocenie Sgdu uzywanie przez pozwang dla ustug kosmetycznych i fryzjerskich, niewatpliwie
podobnych do ustug manicure i tatuazu, dla ktérych zarejestrowany zostat znak towarowy S. (ustugi
komplementarne, zwykle tgcznie $Swiadczone w salonach kosmetycznych) oznaczen IMAGE
INSTYTUT KOSMETOLOGII i IMAGE podobnych do znaku Image Instytut Piekna (identyczne
koncepcyjnie, wizualnie i fonetycznie w poczgtkowych elementach ,image instytut’, w sytuacji, gdy
opisowe stowa ,kosmetologii” i ,piekna” nie sg na tyle odrézniajgce, by wyeliminowaé mozliwos¢
omytki), moze wprowadza¢ w btad potencjalnych klientdw zainteresowanych korzystaniem z ustug
kosmetycznych. Mogg oni z tatwoscig uznac, ze salon IMAGE Instytut Kosmetologii nalezy do
powddki lub podmiotu powigzanego z nig gospodarczo. Pozwana dopuszcza sie zatem naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy (...) w sposéb stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W
konsekwencji, powddce stuzg wzgledem Z. roszczenia zakazowe okreslone w art. 296 ust. 1 p.w.p.
oraz roszczenia zmierzajgce do usuniecia skutkdw naruszenia z art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art.

296 ust. 1a p.w.p.
Uznajgc za stuszne zarzuty S., na podstawie powotanych przepisow, Sad:

1. zakazat Z. uzywania w obrocie gospodarczym oznaczen stownych ,IMAGE” i ,IMAGE INSTYTUT

image

KOSMETOLOGII” oraz stowno-graficznych Insty tut kosmetolog ii i

Instytut kosmetologii

, W odniesieniu do ustug kosmetycznych, w szczegdlnosci: w firmie, w
nazwie domeny internetowej, w tresciach stron internetowych, reklamie oraz w zwigzku ze

Swiadczonymi ustugami;

2. nakazat pozwanej usuniecie szyldow, tablic, materiatéw informacyjnych i reklamowych oraz
naklejek zawierajgcych oznaczenie ,IMAGE (INSTYTUT KOSMETOLOGII)” z szyb otworéw



okiennych, drzwi, elewacji budynku przy ul. (...) w Etku w ciggu 14 dni od dnia uprawomocnienia sie

wyroku.

W zakresie w jakim zostaty uwzglednione, roszczenia z pkt 1. i 2. pozwu, zastosowano
wzgledem Z. sankcje uzasadnione sposobem uzywania przez nig kolizyjnych oznaczen, mieszczgce
sie w granicach uprawnien wiasciciela znaku towarowego. Sad oddalit natomiast roszczenie z pkt 1. w
zakresie w jakim sformutowania roszczeh byty zbyt szerokie, nadmiernie ogolnikowe, przyktadowe,
niejasne, mogty budzi¢ watpliwosci interpretacyjne lub nie nadawaty sie do egzekucji. W odniesieniu
do roszczenia z pkt 2. czeSciowe oddalenie powddztwa uzasadnione byto odmiennym

sformutowaniem natozonych na Z. sankcji adekwatnych do stwierdzonego naruszenia.

Stosownie do art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. la p.w.p., sad, rozstrzygajgc o naruszeniu
znaku towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci
czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez
sad. Roszczenie to uzaleznione jest od spetnienia dwdch przestanek: 1. niezbednym jest stwierdzenie
naruszenia prawa na znak towarowy; 2. wykazanie celowosci zastosowania omawianej instytucji w
realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje sie w doktrynie i w orzecznictwie, $rodek ten petni
zarowno funkcje informacyjng, wychowawczg, jak i kompensacyjng, nie moze by¢ natomiast
utozsamiany z formg represji wobec przedsiebiorcy dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok
Sadu Najwyzszego z 25/05/2012 r. | CSK 498/11) W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z
17/05/2013 r. | CSK 499/12 Sad Najwyzszy wskazat m.in.: Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy,
roszczenie i uwzgledniajgce je orzeczenie sgdu, czyni zados¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej
konkurencji, petni funkcje kompensacyjng, a takZze wychowawczg i prewencyjng. Roszczenie o
publikacje wyroku ma znaczenie dla przedsiebiorcy, ktorego prawa naruszono czynami nieuczciwej
konkurencji, gdyz umozliwia bezpo$rednio poinformowanie opinii publicznej (klientow) o naruszeniu
praw i interesow pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji,

wynikajgcych z sentencji wyroku.

W doktrynie podkresla sie réwniez, ze przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p
powinno stosowaé sie zasade proporcjonalnosci. Przy zasgadzeniu roszczenie publikacyjnego nalezy
kierowac sie zakresem niedozwolonych dziatafh naruszyciela. Sgd powinien zwtaszcza wzig¢ pod
uwage, czy miaty one miejsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego czesci, czy dotyczyty klienteli
w cafoSci, czy tylko jakiejs jej czeSci, czy skutki naruszenia dotknety konsumentow, jak dtugo trwat
stan naruszenia oraz jakie byty dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszto do utraty pozycji na
rynku. (R. Skubisz Prawo wfasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B, Rozdziat L,
strona 144, Nb 129)

Uznajgc za usprawiedliwione zgdanie publikacyjne, dla zawiadomienia wszystkich oséb, ktore
mogtyby zosta¢ wprowadzone w bigd oznaczeniem ustug swiadczonych przez Z., Sad nakazat
pozwanej opublikowanie, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na stronie
internetowej pod adresem (...), informacji o wymiarze 1/8 strony, o tresci: ,Wyrokiem z dnia 12 lutego
2018 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat Z. uzywania w obrocie gospodarczym oznaczenh
stownych i stowno-graficznych IMAGE i IMAGE INSTYTUT KOSMETOLOGII w odniesieniu do ustug



kosmetycznych, w szczegolnosci: w firmie, w nazwie domeny internetowej, w tresciach stron

internetowych, reklamie oraz w zwigzku ze swiadczonymi ustugami kosmetycznymi.”

Il. Odnos$nie do naruszenia prawa do firmy:

W mysl art. 43% k.c. firma stanowi oznaczenie, pod ktérym dziata przedsiebiorca. Zgodnie z
art. 43" k.c., firmg osoby fizycznej jest jej imie i nazwisko. Nie wyklucza to wigczenia do firmy
pseudonimu lub okreslen wskazujgcych na przedmiot dziatalnosci przedsiebiorcy, miejsce jej
prowadzenia oraz innych okresleri dowolnie obranych. Z zestawienia art. 43% k.c. i art. 43° k.c. wynika,
ze firma powinna stanowi¢ oznaczenie pozwalajgce na odréznienie od siebie poszczegodlnych
przedsiebiorcow uczestniczgcych w obrocie gospodarczym. Ze wzgledu na swg role odrdzniajaca,
zwlaszcza w odniesieniu do przedsiebiorcéw cieszgcych sie uznaniem na rynku i czynigcych
wymierne naktady na reklame, firma moze by¢ nosnikiem znacznej wartosci majgtkowej (chociaz jest
niezbywalna). Moze ona pozwala¢ konsumentom na identyfikacje towaréw lub ustug i wywolywaé u

nich skojarzenia z renomg przedsiebiorcy, jakoscig jego towardow lub ustug.

Zgodnie z art. 43" k.c., przedsiebiorca, ktérego prawo do firmy zostato zagrozone cudzym
dziataniem, moze zgdaé zaniechania tego dziatania, chyba Ze nie jest ono bezprawne. W przypadku
dokonania naruszenia moze on takze Zzgda¢ usuniecia jego skutkow, ztozenia oswiadczenia lub
o$wiadczen w odpowiedniej tresci i formie, naprawienia na zasadach ogdinych szkody majgtkowej lub
wydania korzysci uzyskanej przez osobe, ktéra dopuscita sie naruszenia. Ochrona opiera sie na
zasadzie domniemania bezprawnosci, rozumianej jako niezgodnos¢ zachowania z szeroko
rozumianym porzadkiem prawnym. Naruszeniem jest kazde, nie oparte na wtasnym prawie, uzycie
cudzej firmy w jej petnym brzmieniu badz jej charakterystycznej czesci, bez wzgledu na wine lub

Swiadomos¢ naruszenia.

Naruszenie prawa do firmy moze przybra¢ r6zne formy, charakteryzujgc sie z zasady intencjg
skorzystania z renomy uprawnionego, ,wdarcia si¢” w jego klientele (P. Ksiezak, M. Pyziak-Szafnicka
(red.), ,Kodeks cywilny. Komentarz. Czes$¢ ogolna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43" k.c.), np.
przez wywotanie u niej mylnego wyobrazenia o istnieniu powigzania pomiedzy podmiotem
uprawnionym, a podmiotem, ktéry narusza cudze prawa. Roszczenie o zaniechania dziatan
zagrazajgcych prawu do firmy ma prewencyjny charakter, ma ono zapobiec dokonywaniu naruszeh, o
ktérych mowa wyzej. Dla mozliwosci jego podniesienia, ustawa wymaga spetnienia kumulatywnie
dwadch przestanek:

1. zaistnienie dziatania jednego przedsiebiorcy zagrazajgce firmie uprawnionego,

2. bezprawnos$¢ ww. dziatania.

Sad podziela poglad Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu wyrazony w wyroku z 26/07/2012 r. (I
ACa 486/12), ze zagrozenie prawa do firmy ma miejsce, gdy z okolicznosci sprawy wynika, ze firma
przedsigbiorcy zostata uzyta w taki sposéb, ktéry wigze sie z ryzykiem pomyiki co do tozsamosci
przedsigebiorcow. Pojecie to nalezy interpretowac¢ szeroko — wigczajgc w to ich wzajemng relacje —
wystepowania (albo nie) miedzy nimi powigzan prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest
zagrozone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego przedsiebiorce prowadzi do

nieusprawiedliwionego czerpania zyskéw z naktadow inwestycyjnych uprawnionego na reklame albo



naraza na szwank renome uprawnionego. Z zagrozeniem, o ktérym mowa w art. 43" k.c., musi
wigzaé sie realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. (por. M. Modrzejewska w: J. Okolski, M.

Modrzejewska (red.), ,Prawo handlowe”, Warszawa 2012)

Przestance bezprawno$ci dziatania nalezy przypisa¢ znaczenie niemoznosci przeciwstawienia
cudzemu prawu do firmy wilasnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego
oznaczenia, wynikajgcego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz,
,Prawo do firmy i jego ochrona”, Panstwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres opisanej wyzej ochrony
nie jest przy tym ograniczony terytorialnie ani przedmiotowo przez zakres dziatania przedsigbiorcéw
(tak wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 4/11/2006 r., | ACa 560/04, OSA 2006). Swiadomo$é
lub wina podmiotu naruszajgcego sg w Swietle art. 43" k.c. irrelewantne. Powoda obcigza dowadd, ze
przystuguje mu prawo do firmy i ze jego firma jest realnie zagrozona naruszeniem. Poniewaz
bezprawnos¢ domniemywa sie, to pozwanego obcigza dowdd braku bezprawnosci, a nie powoda

dowadd jej wystapienia (za M. Modrzejewskg w: J. Okolski, M. Modrzejewska, op. cit).

W ocenie Sgdu prawo powodki do firmy I., pod ktérg prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg nie
zostalo naruszone ani zagrozone uzywaniem przez pozwang w obrocie firmy I.. Zasadniczym
elementem odrézniajgcym obu firm sg catkowicie r6zne nazwiska i imiona stron, nie zachodzi wiec
mozliwos¢ uznania, ze potencjalni nabywcy ich ustug lub kontrahenci mogliby zosta¢ wprowadzeni w
btad co do tozsamosci przedsiebiorcéw. Z tej przyczyny roszczenia oparte na podstawie art. 43"
k.c. podlegaly oddaleniu jako nieudowodnione.

lll. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 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 stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji
rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | 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 zatoZzeniem 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 regufy, nie
za$ o ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci
zachowania sie i dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do
rynku na rownych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia {...)
poszukiwanie rownowagi miedzy wolnoscig 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 nastepujacych przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,



- narusza lub zagraza interesowi innego przedsigbiorcy lub klienta,

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

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ $Swiadomosc¢
skutkdw jakie rzeczywiscie moze wywrze¢, bez znaczenia jest przewidywanie przezeh mozliwosci
naruszenia intereséw innych przedsigbiorcéw. Konkurencyjne sg wytacznie dziatania zewnetrzne,
adresowane do innych uczestnikbw wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientow dla
oferowanych towaréw przez zwiekszenie wtasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudze;.
Zagrozenie interesdw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywierac
wplyw na innych przedsiebiorcéw-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddziatywac na
ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposéb, w jaki dziatanie
konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i udowodnienia
naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, ewentualnie takze winy naruszyciela

obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurenciji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, pra-
wa wiasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumie¢
nalezy podobnie do zasad wspoizycia spotecznego jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje
catoksztalt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte srodki i konsekwencje przedsiebranych dziatan. Czyn
sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to
od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kepihski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle, lecz do zachowania
przedsiebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzgc od dokonywania oceny z punktu widzenia
0ogolnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi
myslacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalnosci gospodarczej. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 26/09/2002 r. Il CKN
213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami jako klauzula generalna, podlega
ocenie sgdu z punktu widzenia tresci, motywéw i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie
niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi

przez dang spotecznos$é, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

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 ogdine okreslenie i

przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:



- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uzna¢ 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 pemni funkcje korygujgcg w stosunku do przepisdéw szczegoélnych. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywisto$ci jednak dziatanie nie
wykazuje ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami),

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurenciji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsigbiorcy, ktory ponidst okreslone nakiady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosé

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

rynkowedgo oraz zaistnienie okolicznosci 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 art. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie przedsie-
biorstwa, ktéore moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy,
nazwy, godfa, skrotu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesniej uzywanego,
zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsigbiorstwa. Jak trafnie przyjmuje sie w doktrynie i w
orzecznictwie, warunkiem, od ktérego zalezy powstanie ochrony i pierwszehAstwo korzystania z
oznaczenia przedsiebiorstwa jest jego rzeczywiste uzywanie w obrocie gospodarczym. Z takim
uzywaniem mamy do czynienia, gdy:

1. przedsiebiorca podjgt formalnoprawne dziatania zmierzajgce do zaistnienia na rynku pod
okreslonym oznaczeniem,

2. rzeczywiscie postuguje sie nim, np. w dokumentach handlowych, w reklamie, dla oznaczenia
siedziby lub lokalu, w ofercie handlowej,

3. podjeta oraz wykonywana dziatalno$¢ prowadzona jest w sposob ciggty i diugotrwaty. (por.
wyrok Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z 24/04/2002 r. | ACa 1182/01)

Za stuszny uzna¢ nalezy poglad Sgdu Najwyzszego wyrazony w wyroku z 7/03/1997 r. (Il
CKN 70/96), ze pierwszenstwo uzywania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - nazwy, o ktorej
mowa w art. 5 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi wytgczne
kryterium rozstrzygania w przedmiocie kolizji oznaczen, na podstawie tego przepisu.” (por. takze
wyrok Sadu Najwyzszego z 26/03/2002 r. Il CKN 777/00) Podmiotem, ktéremu stuzy ochrona
przewidziana w art. 5 u.z.n.k. jest wiec przedsiebiorca uzywajgcy jako pierwszy nazwy dla oznaczenia
prowadzonego przedsiebiorstwa. Ochrona przystuguje przeciwko podmiotom, ktdére w sposéb czynny
korzystajg z nazwy uzywanej wczesniej przez innego przedsiebiorce, gdy korzystanie takie moze
wprowadza¢ klientéw w btagd. Warunkiem odpowiedzialno$ci za czyn nieuczciwej konkurencji
stypizowany w art. 5 u.z.n.k. jest wiec tozsamy dla obu konkurujgcych relatywny krag klientow,
wystepujacy zwykle, gdy dziatalnos¢ stron dotyczy tej samej branzy i jest prowadzona na tym samym

terytorium.



Przestankg zastosowania art. 5 u.z.n.k. jest wystgpienie w relatywnym kregu konsumentéw
ryzyka konfuzji co do tozsamosci przedsiebiorstw uzywajgcych tej samej lub zblizonej nazwy. Ciezar
dowodu spetnienia tej przestanki spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.). Nie jest przy tym konieczne
przedstawienie przezen dowodu faktycznego wprowadzenia klientow w btad, wystarczy wykazanie
istnienia prawdopodobienstwa, a zatem stanu hipotetycznego, ktéry moze zdarzy¢ sie w przysztosci.
Ocena dotyczy przy tym zwykle okreslonego jedynie rodzajowo kregu oséb stanowigcego obecng i

potencjalng klientele obu przedsiebiorstw.

Powdd powinien zatem wykazac te okolicznosci faktyczne, ktére w Swietle wiedzy i zasad
doswiadczenia zyciowego wplywajg na ryzyko wprowadzenia klientdbw w bfgd co do tozsamosci
przedsiebiorstw postugujgcych sie tg samg (zblizong) nazwg. Takg okolicznoscig jest np. posiadanie
tej samej klienteli, dziatanie na tym samym lub zblizonym rynku asortymentowym towarow i ustug,
rodzaj prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, czas uzywania nazwy w obrocie gospodarczym przez
przedsiebiorstwo powoda oraz zwigzany z tym stopien znajomosci nazwy przedsiebiorstwa, sposéb
postugiwania sie tg nazwa, elementy stowne i graficzne odrézniajgce nazwy obu przedsiebiorstw oraz
powigzania personalne pomiedzy przedsiebiorcami. Wszystkie te czynniki wptywajg na ocene stopnia
prawdopodobiehstwa pomytki klientow co do tozsamosci przedsiebiorstw uzywajagcych tej samej
(zblizonej) nazwy. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 11/03/2010 r. IV CSK 379/09 i powotanych w jego

uzasadnieniu orzeczeniach)

Jak stusznie zauwazyt Sad Apelacyjny w Warszawie, dla zaistnienia czynu nieuczciwej
konkurenciji polegajgcego na wprowadzajgcym w btgd oznaczeniu przedsiebiorstwa nie jest konieczne
by byto to zamierzone dziatanie podjete przez przedsiebiorce w celu wprowadzenia w btad klienteli lub
w zamiarze wdarcia sie w cudzg klientele, istotny jest efekt w postaci zaistnienia niebezpieczenstwa
konfuzji. Ryzyko takie zachodzi woéwczas, gdy przecietni odbiorcy, do ktérych skierowana jest oferta
tych przedsiebiorstw, mogg btednie wnioskowa¢ na podstawie podobienstwa uzywanych przez
przedsiebiorcow oznaczen, ze pomiedzy nimi istniejg powigzania gospodarcze o charakterze

kapitatowym, prawnym lub organizacyjnym. (wyrok z 15/04/2014 r. sygn. akt VI ACa 1308/13)

Ocena zarzutu dopuszczenia sie przez Z. czynu nieuczciwej konkurencji warunkowana jest
ustaleniem, co uznaé mozna za oznaczenie przedsiebiorstwa. W niniejszej sprawie mamy do
czynienia z ustugami, ktére same nie sg oznaczane. Oznaczenia nakfadane sg na miejsce, gdzie
ustugi sg $wiadczone, a zatem na lokal, w ktérym znajduje sie salon kosmetyczny, na dokumenty
handlowe, materiaty informacyjne i reklamowe, ewentualnie takze uzywane sg w treSciach strony

internetowej prowadzonej przez przedsiebiorce.

Jesliby uznaé, ze nazwa przedsiebiorstwa powddki jest tozsama z firmg, pod ktorg S.
prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg, woéwczas nie zachodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej, poniewaz
imiona i nazwiska stron wyraZnie sie¢ od siebie odrézniajg. Aktualne sg w tym zakresie uwagi

poczynione w pkt Il. rozwazan. Uznanie, ze przedsiebiorstwo powddki oznaczone jest Image Instytut
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Instytut kosmetologii

Instytut Kosmetologii (w wersji stowno-graficznej Instytut kosmetologii i )
prowadzi natomiast do stwierdzenia naruszenia przez Z. regut uczciwej konkurencji, poniewaz
pozwana uzywa wysoce podobnej nazwy salonu kosmetycznego, kierujgc swg oferte do tozsamego

kregu klientéw co powddka, ktorej salon kosmetyczny dziata w Etku od kilku lat.

Usprawiedliwienia dla wyboru kolizyjnego oznaczenia nie moze stanowié¢ fakt zawarcia przez
pozwang 10/02/2017 r. umowy partnerskiej z M., poniewaz nie dysponuje on wylgcznym prawem
uzywania na terytorium catej Polski znaku towarowego, a ewentualnego (brak na to dostatecznych
dowoddéw) wczesniejszego niz powodka uzywania przez $wiadka oznaczenia Image Instytut
Kosmetologii dla salonu kosmetycznego, pozwana nie moze sobie doliczy¢ na podstawie umowy
partnerskiej, poniewaz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje takiego
uprawnienia. Dodatkowo nalezy zauwazy¢, ze M. uzywat spornego oznaczenia poza terytorium Efku,
a nawet Mazur, nie mozna zatem przyja¢ tozsamosci klienteli (jego i powddki), ktéra mogtaby byc
wprowadzona w bigd przez uzycie podobnego oznaczenia przedsigbiorstwa. Stan taki wywotato
dopiero oznaczenie salonu kosmetycznego otwartego przez pozwang w Elku, w poblizu salonu

kosmetycznego powddki.

Przepis art. 10 u.z.n.k. stanowi, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie
towaréw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w bitgd 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 . rozwazan mozna zatem uznaé,
ze pozwana dopuscita sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa w

powotanym przepisie.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostat
zagrozony lub naruszony, moze zgdac¢:
1) zaniechania niedozwolonych dziatan
2) usuniecia skutkdw niedozwolonych dziatan
3) zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie
4) naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogéinych
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogélnych
6) zasgdzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem
kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego - jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byt
zawiniony. (art. 18 ust. 1 u.z.n.k.)
Sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec réwniez o wyrobach, ich opakowaniach, materiatach
reklamowych i innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popetnieniem czynu nieuczciwej
konkurencji. W szczegdlnosci moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.
(art. 18 ust. 2 u.z.n.k.)



Dopuszczenie sie przez Z. czyndw nieuczciwej konkurencji stypizowanych w art. 5 i art. 10
ust. 1 u.z.n.k. uzasadnia roszczenia S. oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 u.z.n.k. (z

zastrzezeniami dotyczgcymi sformutowania roszczen przedstawionymi w pkt |. rozwazan)

Koszty procesu obcigzajg w catosci pozwang na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.,
poniewaz powddka w nieznacznej tylko czesci ulegta swym Zzgdaniom, jej roszczenia oparte na dwdch
podstawach prawnych zostaty w przewazajgcej mierze uwzglednione. W tego rodzaju sprawach
zwykle nie jest mozliwe $ciste procentowe okreslenie w jakiej czesci powddztwo zostato

uwzglednione, a w jakiej oddalone.

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 sgd osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w

wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za czynnos$ci radcow
prawnych. Zasgdzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter
sprawy i wkfad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.) W
sprawie o0 naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1
pkt 19). Stawka ta nie obejmuje optat od roszczen pienieznych dochodzonych tgcznie. (§ 8 ust. 2)
Przy wartosci przedmiotu sporu do 500 zt stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi
90 zt. (§ 2 pkt 1)

W rozliczeniu kosztéw Sad uwzglednit: optate od pozwu (436 zt), poniesione wydatki zwigzane
ze stawiennictwem petnomocnika na rozprawie (391,15 i 327,65 zt — spis na k.261) oraz koszty
zastepstwa procesowego w minimalnej wysokosci (90 zt + 1680 zt) i 17 zt optaty skarbowej od

petnomocnictwa.

Na podstawie art. 80 ust. 1 u.k.s.c. Sad zwrdcit S. kwote 224 zi, tytutem nienaleznej czesci

optaty sgdowej uiszczonej 20/07/2017 r., zaksiegowanej pod poz. (...).

()

6/03/2018 r.



