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POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2019 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku O. S.A. z siedzibg w Warszawie
z udziatem N. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

28 maja 2019 r. O. S.A. z siedzibg w Warszawie wniosta o udzielenie zabezpieczenia

roszczen:

1. o zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na uzywaniu oznaczenia Nau mobile
przez N. spotke z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie, poprzez zakazanie
obowigzanej uzywania w jakikolwiek sposéb w obrocie gospodarczym oznaczenia Nau mobile,
wykorzystywania w Internecie, w tym na stronie internetowej dostepnej pod adresem: ..., w prasie,
wszelkich dokumentach i wydrukowanych materiatach reklamowych, w tresSci adreséw poczty

elektronicznej, na infoliniach oraz w radiu i telewizji oznaczenia Nau mobile;

2. 0 zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na uzywaniu wprowadzajgcego w btgd
oznaczenia przedsiebiorstwa w postaci domeny dostepnej pod adresem: ... poprzez zakazanie

obowigzanej korzystania w jakikolwiek sposob z domeny internetowej ...,

w celu zabezpieczenia roszczeh uprawnionej wobec obowigzanej o zaniechanie naruszen zasad
uczciwej konkurencji, polegajgcych na nieuprawnionym wykorzystywaniu wprowadzajgcego w btad co
do pochodzenia ustug oznaczenia Nau mobile oraz wprowadzajgcej w btgd nazwy przedsigbiorstwa w
postaci domeny internetowej, ktére to oznaczenie jest tudzgco podobne do oznaczen NJU.mobile,

uzywanych przez uprawniong w obrocie od 2013 r.

Sad ustalit:




0. S.A. jest jednym z operatoréw dziatajgcych na polskim rynku telekomunikacyjnym. (dowdd:
odpis z rejestru przedsiebiorcéw KRS k.28-48) Jest ona uprawniona do stowno-graficznych znakdéw

towarowych zarejestrowanych w Urzedzie Patentowym RP:

- pod nr 309003,
] nJ Uo MOBILE pod nr 309004,

NJU.mooie

pod nr 305100,

chronionych z pierwszehstwem od 8 marca 2013 r., dla towaréw i ustug w klasach 9., 14., 16., 18,
25., 28., 35. (m.in. ustugi w zakresie sprzedazy nastepujgcych towaréw: aparaty telefoniczne,
stuchawki telefoniczne, telefony komaérkowe, zestawy gtosno moéwigce, tadowarki, obudowy kolorowe,
zestawy stuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonéw komoérkowych, karty telefoniczne

do automatoéw, karty telefoniczne do telefonéw komorkowych), 36. i 41. klasyfikacji nicejskie;.

nJU.moolue

oraz zarejestrowanego pod nr 304811, chronionego z pierwszenstwem od
26 kwietnia 2017 r., dla ustug w klasach 37., 38. (ustugi telekomunikacyjne, ustugi teleinformatyczne,
ustugi w zakresie radiotelefonii mobilnej, ustugi komunikacyjne $wiadczone poprzez Internet, ustugi w
zakresie poczty elektronicznej oraz przesytania informacji tekstowej i obrazowej, ustugi w zakresie
zlecenh przywotawczych, ustugi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, ustugi w zakresie udzielania
informacji o telekomunikacji, ustugi w zakresie tgcznosci poprzez terminale komputerowe, ustugi w
zakresie tgcznosci poprzez sie¢ $wiattowodow, ustugi w zakresie fgcznosci radiowej, telefoniczne;j i
telegraficznej, ustugi w zakresie nadawania telegramow, ustugi w zakresie ogtoszen elektronicznych,
ustugi w zakresie potgczen z Internetem za posrednictwem telekomunikacji, ustugi w zakresie
udostepniania i leasingu czasu dostepu do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom trzecim,
ustugi w zakresie udostepniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych
skrzynek pocztowych dla oséb trzecich, ustugi w zakresie udostepniania ksigzek telefonicznych on-
line, ustugi w zakresie kolekcjonowania i udostepniania informac;ji i wiadomosci prasowych, ustugi w
zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie danych dostepnych przez siec
telekomunikacyjng, ustugi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizje kablowg, ustugi w
zakresie przekazu satelitarnego, ustugi telefoniczne, ustugi w zakresie przeprowadzania
telekonferencji, ustugi teleksowe, ustugi w zakresie wypozyczania sprzetu telekomunikacyjnego,
ustugi w zakresie telefonicznej obstugi klienta, ustugi w zakresie udostepniania infrastruktury
telekomunikacyjnej obcym operatorom) i 42. klasyfikacji nicejskie;.

(dowdd: swiadectwa ochronne k.50-57)

Od kwietnia 2013 r., uprawniona $wiadczy ustugi mobilnej telefonii gtosowej w ofercie
przedptaconej i abonamentowej uzywajgc nieprzerwanie oznaczen nju.mobile. Wg ... marka
nju.mobile byta 6smg z najszybciej zyskujgcych na popularnosci w 2013 r. (dowdd: print-screen

obrazujgcy wynik ... z 2013 r. k.59) Obecnie oznaczenie nju.mobile jest rozpoznawane przez 84%




respondentow. (dowod: wyniki badania ,,..." k.61) Uprawniona uzywa go w postaci |

(dowdd: print-screen k.114)

Ustugi telekomunikacyjne $wiadczone pod znakiem nju.mobile, dostepne na stronie pod
adresem ..., sg znane na rynku, cenione za wysokg jako$¢ i atrakcyjne ceny. Oferta uprawnionej
zawiera atrakcyjne warunki: brak dtugoterminowych uméw i zwigzanych z nimi kar umownych,
zwielokrotnienie pakietow danych po osiggnieciu okreslonego stazu i ustugi dedykowane dla par, co
pozwolito O. S.A. zdoby¢ zaufanie klientéw. W ofercie nju.mobile dostepne sg: abonament solo,
abonament w parze, internet mobilny, na karte, 19 zt na glowe w parze, ustugi dodatkowe. Ustugi te
cieszg sie coraz wiekszym zainteresowaniem, co przektada sie na staty wzrost liczby abonentéw.
Profil nju.mobile na ... polubito juz ponad 408 tysiecy osob. (dowdd: wydruki ze stron internetowych
k.63-74)

Znaki nju.mobile sg rozpoznawalne i budzg pozytywne skojarzenia konsumentéw. Sa
powszechnie komunikowane przez O. S.A., ktéra ponosi znaczne nakfady finansowe zwigzane z ich
promocjg na terenie catego kraju, w Internecie, prasie, drukowanych materiatach reklamowych, w
telewizji i radiu. Kampanie reklamowe nju.mobile byly wielokrotnie nagradzane w konkursach.
(dowod: wykaz wydatkow k.76-78, print-screeny reklam k.80) Do dzi$ uprawniona przeprowadzita 33
kampanie telewizyjne. Popularno$¢ znakéw nju.mobile wynika rowniez z wysokiej jakosci ustug
swiadczonych przez O. S.A. oraz dostosowania oferty do potrzeb klientéw. (dowdd: wydruki ze stron

internetowych i informacje k.82-109)

N. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie jest konkurentem O.
S.A. na rynku mobilnych ustug telekomunikacyjnych. Na stronie internetowej dostepnej pod adresem

... oraz w materiatach promocyjnych obowigzana postuguje sie oznaczeniem stowno-graficznym

mobil@

print-screen k.111, wydruk ze strony internetowej k.112-113)

. Wykorzystuje to oznaczenie takze w adresie e-mail ... . (dowdd:

Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajagcych z naruszenia praw witasnosci
przemystowej i regut uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdinych. Art. 730 § 1 k.p.c.
dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad
lub sad polubowny, zaréwno przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art.
730! k.p.c. wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w
udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie
zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposdb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie

celu postepowania w sprawie.




Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci (art.
747 pkt 1 k.p.c.). Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w taki sposob,
jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdw przewidzianych do
zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze unormowac prawa i obowigzki stron
na czas trwania postepowania (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.). Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad
uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnié¢ nalezytg ochrone prawna, a

obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Whiosek O. S.A. nie zastuguje na uwzglednienie ze wzgledu na nieprawidtowe sformutowanie
roszczen i sposobow ich zabezpieczenia oraz nieuprawdopodobnienie roszczen. W tresci wniosku
uprawniona zawiera zarzut dopuszczenia sie przez obowigzang czynow nieuczciwej konkurencji,
jednak w motywach i materiale dowodowym odwotuje sie takze do praw do znakéw towarowych, Sad

odniesie si¢ zatem do obu podstaw prawnych:

I. Odnos$nie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientdéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogéle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozyciji
rynkowej (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).
W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy stwierdzit
m.in., ze zatozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcéw. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie za$ o ochrone
konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidfowosci zachowania sie i
dziatania podmiotow gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na rownych
prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolno$ci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie
réwnowagi 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 nastepujgcych przestanek:
- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

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

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposdb ogodlny 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 uszczegoétawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujgcych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki

zdefiniowane w art. 3 ust. 1,




- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-
17, a klauzula generalna petni funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegdélnych. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistodci 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.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa

wiasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego.

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania
przedsiebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia
ogolnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi
myslgcych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane
w dziatalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sgdu Najwyzszego z 26/09/2002 r. Ill CKN
213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) Sprzecznos$¢ z dobrymi obyczajami, jako
klauzula generalna, podlega ocenie sadu z punktu widzenia tresci, motywow i celu dziatania konkuren-
cyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze

zwyczajami uznanymi przez dang spoteczno$c¢, obowigzujgcymi w okre$lonym srodowisku.

Jak stwierdza Sad Najwyzszy, dobre obyczaje kupieckie wyrazajg sie pozaprawnymi normami
postepowania, ktérymi powinni kierowac sie przedsiebiorcy. Ich tresci nie da sie okreslic w sposéb
wyczerpujgcy, poniewaz ksztattowane sg przez ludzkie postawy uwarunkowane zarbwno przyjmowa-
nymi warto$ciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym praktykami zycia
gospodarczego (wyrok z 2/01/2007 r. V CSK 311/06). Pojecie dobrych obyczajow konkretyzuje sie w
okreslonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry
obyczaj doznat naruszenia wskutek dziatan przedsiebiorcy. (por. wyrok z 27/02/2009 r. V CSK 337/08)

W orzecznictwie przyjmuje sie szeroka interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia
interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sadu Najwyzszego, inferes przedsiebiorcy uzasadniajgcy
domaganie sie ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopnio-
walny w zaleznosci od podstawy i drogi ochrony, ktorg obierze uprawniony do ochrony przedsiebiorca.
Jezeli dochodzi on roszczenn wyréwnawczych musi zawsze wykazaC konkretne zmiany w sytuacji
majgtkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast dochodzi
jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam sposob
naruszenia dobrych obyczajéw moze wystarczy¢ do uznania, Zze zachowania te co najmniej zagrazaja

interesom przedsiebiorcy domagajgcego sie ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje sie, ze przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawe ochrony
renomowanych oznaczen odrdzniajgcych (m.in. wyrok Sgdu Najwyzszego z 20/10/2005 r., V CK
154/05), sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektéw cudzej pracy
(pasozytnictwo), a w szczegdlnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegdlnej
pozycji rynkowej jego oznaczeh odrdzniajgcych (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika
m.in. z wyroku Sadu Najwyzszego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym, dobrym

obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego




przedsiebiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego
produktu dla zaistnienia w $wiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez
ponoszenia w tym celu wfasnych wysitkdw i naktadoéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z
zakorzenionej w polskim spoteczenstwie, i w kazdym razie zastugujgcej na aprobate, normy moralnej,
zgodnie z ktérg nikt nie powinien czerpac nieuzasadnionych korzys$ci z cudzej pracy. (por. takze wyrok
Sadu Najwyzszego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1
stanowi wiec wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, ktére prowadzi do rozwodnienia znaku
towarowego, utraty zdolnoSci odrdzniajgcej a w konsekwencji sity atrakcyjnej, a takze w dalszej
kolejnosci wartosci handlowej. (wyrok Sadu Najwyzszego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09)

Naruszenia interesu gospodarczego w sposéb zdefiniowany w art. 3 ust. 1 nie mozna domnie-
mywacé. Powdd zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towaréw lub pozyc;ji

rynkowej swego przedsiebiorstwa powinien wskazaé i udowodni¢ wymienione wyzej przestanki.

O naruszeniu interesu innego przedsigbiorcy mozna méwi¢ wtedy, gdy na skutek dziatania
konkurencyjnego nastgpi pogorszenie lub nie nastgpi oczekiwana poprawa mozliwosci nabywania lub
zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposéb, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez
potencjalnych adresatow. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy uczestniczgcego w obrocie majg
charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan nieuczciwie konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o
ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek wskazania i udowodnienia istnienia zagrozenia
obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialnosci
nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody i

istnienia zwigzku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Prawo konkurenciji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry ponidst okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosc¢

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

rynkowego 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 przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towardéw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym wywotac¢ 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 znakéw towarowych.

Czynem nieuczciwej konkurenciji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzic¢
klientow w btad co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy, godta, skrotu literowego lub
innego charakterystycznego symbolu wczesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia

innego przedsiebiorstwa. (art. 5 u.z.n.k.)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,
ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgdac:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan




. usuniecia skutkow niedozwolonych dziatah
. Ztozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie
. haprawienia wyrzgdzonej szkody, na zasadach ogdlnych

. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogdlnych;
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. zasgdzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem
kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego — jezeli czyn byt zawiniony.

Zadanie z pkt 1, moze by¢ dochodzone wytgcznie wowczas, gdy w dacie zamkniecia rozprawy istnieje
stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przysziosci przez pozwanego regut uczciwej

konkurenciji.

Z powotanych przepiséw wynika jasno, ze okreslone dziatanie przedsiebiorcy moze stanowi¢
czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany np. w art. 5 i art. 10 u.z.n.k. lub czyn zdefiniowany w art. 3
ust. 1 u.z.n.k. Ocena naruszenia wymaga szczegotowego przedstawienia okolicznosci sprawy w

odniesieniu do przestanek okreslonych kazdym z tych przepiséw.

W przekonaniu Sadu O. S.A. nie sprostata uprawdopodobnieniu zarzutu naruszenia:
Przede wszystkim nie przedstawita dowoddw na pierwszenstwo uzywania konkretnego oznaczenia
dla konkretnych towaréw i ustug. Juz z rejestracji znakéw towarowych nju.mobile wynika, ze moga
one mie¢ bardzo réznorodng forme graficzng i by¢é uzywane dla réznych ustug. Uproszczenie
prowadzace do ich ujednolicenia jest oczywiscie nieprawidtowe i uniemozliwia Sgdowi dokonanie
oceny podobiehstwa przeciwstawianych oznaczen. Btedem jest takze zilozenie czarno-biatych
kserokopii wydrukéw ze stron internetowych wykluczajgce mozliwos¢ ustalenia jakie oznaczenie byto
przez uprawniong rzeczywisci uzywane dla ustug telekomunikacyjnych od 2013 r., jakie cieszy sie
znajomoscig i rozpoznawalnoscig, z jakim zwigzana jest wypracowana przez O. S.A. renoma. Brak
takze dowodu na to, ze uprawniona prowadzi przedsiebiorstwo pod nazwg nju.mobile, z ktérym

mogtoby sie wigza¢ naruszenie stypizowane w art. 5 u.z.n.k.

Z drugiej strony, materiat dowodowy dotyczgcy dziatan obowigzanej jest bardzo skromny.
Uprawniona nie wyjasnia, a tym bardziej nie dowodzi, od kiedy obowigzana spoétka prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg na rynku ustug telekomunikacyjnych, od kiedy $wiadczy ustugi, czy
kwestionowane oznaczenie odnosi sie do catej jej oferty, czy do poszczegdinych taryf. Brak danych o
cechach ustug, kregu potencjalnych klientdw i o otoczeniu konkurencyjnym stron. Sg to elementy
bardzo istotne, gdyz uprawniona kwestionuje uzywanie przez spotke N. takze stowa ,mobile”, ktére ma
charakter opisowy dla ustug telefonii komérkowej, a ponadto jest uzywane przez wielu

przedsiebiorcow, przede wszystkim przez spétke T..

mobil@

Teza o mozliwosci skojarzenia oznaczenia Z 0znaczeniem

jest zdaniem Sadu nieusprawiedliwiona zwazywszy, ze 0znaczeniu uprawnionej
towarzyszy znana i rozpoznawalna marka parasolowa O., podczas gdy oznaczenie obowigzanej zdaje

sie mie¢ samodzielny charakter.




Na podstawie przedstawionego materialu dowodowego nie jest mozliwe ustalenie przez
Sad, ze spotka N. dopuszcza sie zarzucanych jej czynéw nieuczciwej konkurenciji.
Uwzglednieniu wniosku sprzeciwia sie takze jego sformutowanie w sposdéb niejasny, zawierajgcy
powtdrzenia i elementy uzasadnienia, nadmiernie ogélny (nieuwzgledniajgcy rodzaju towardw i ustug,
ktorych majg dotyczy¢ zakazy) i nienadajgcy sie do egzekuciji. (a contrario art. 7301w zw. z art. 755 §
1 pkt1k.p.c))

Il. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w bigd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 ..., z 18/06/2002 r. w sprawie
C-299/99 ..., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 ..., wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w
sprawie T-157/08 ...)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wiasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie
C-482/09 ..., a takze wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 ..., z 23/03/2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 ... ...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos$¢ uzywania znaku towarowego w sposéb zarob-
kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajagcego w szczegdlnosci na:
1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

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

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

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wytgcznego i niezaktdco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody,
uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

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

2) lub podobnego do znaku towarowego, na ktoéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towardéw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btgd, ktdére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczes$niejszym

pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;




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

szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zgda¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: na zasadach ogdélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosSci
odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.
Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia, w szczegoélnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet

zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Uwzglednieniu wniosku na podstawie powotanych przepiséw sprzeciwia sie przede wszystkim
wyrazne wskazanie w tresci przysztych zadan, ze odnoszg sie one do dopuszczenia sie czynow
nieuczciwej konkurencji, a nie do naruszenia praw wyfgcznych. Uzasadnienie wniosku odwotuje sie do
art. 296 ust. 1 p.w.p., jednak nie zawiera analizy zarzutu naruszenia. Uprawniona wskazuje na cztery
prawa ochronne na rézne znaki, cho¢ tylko ostatni (nr 304811) jest chroniony dla ustug w klasie 38.
(ustugi telekomunikacyjne, ustugi teleinformatyczne, ustugi w zakresie radiotelefonii mobilnej).
Pozostate nie obejmujg wylgcznoscig O. S.A. tego rodzaju ustug. Poniewaz ochrona znaku trwa od 26
kwietnia 2017 r., istotne jest ustalenie daty, od kiedy obowigzana rozpoczeta uzywanie
kwestionowanego oznaczenia w firmie i w nazwie przedsiebiorstwa, w zwigzku ze $wiadczeniem ustug
telefonii komérkowej, czego uprawniona nie wyjasnia. Nie stwierdza takze, czy zwracata sie do spotki

N. o zaniechanie naruszen, a jesli tak, jakie byto stanowisko obowigzane;.

Zarzadzenie:

6/06/2019 r.




