Sygn. akt XXIl GWo 22/19
POSTANOWIENIE

Dnia 2 kwietnia 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 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z wniosku H. A/S z siedzibg w Aarhaus (Dania)

z udziatem H. SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA spétki komandytowej z

siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzieli¢ H. A/S z siedzibg w Aarhaus zabezpieczenia roszczenia o ochrone miedzynarodowej
rejestracji stownego znaku towarowego HUMMEL chronionego na terenie Unii Europejskiej pod

numerem  WO000871910, znakéw  towarowych Unii  Europejskiej:  stowno-graficznego

hummel EUTM 001203942, graficznego o EUTM 013481809 i graficznego nr

EUTM 013481891 (dalej rowniez jako: znaki HUMMEL) oraz roszczen z tytutu popetnienia czynéw
nieuczciwej konkurencji na szkode wnioskodawcy tj. roszczenia o zakazanie H. spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig spétce komandytowej z siedzibg w Warszawie uzywania w obrocie handlowym
znakow towarowych HUMMEL dla oznaczania ustug sprzedazy towarédw w postaci odziezy i

akcesoriow sportowych oraz oznaczenia przedsiebiorstwa, polegajgcego na:
i. uzywaniu nazw domen internetowych: ... oraz ... ;

ii. umieszczaniu znakéw towarowych HUMMEL w tresci stron internetowych wykorzystywanych przez
obowigzang do prowadzenia wlasnej dziatalnoSci gospodarczej, w zakresie w jakim znaki te nie
odnoszg sie bezposrednio i wytgcznie do oferowanych towaréw pochodzgcych od H. A/S lub od
podmiotéw powigzanych, a mianowicie gdy znaki te wykorzystywane sg dla przedstawiania informacji
dotyczacych relacji tgczacych obowigzang z uprawniong lub powigzanych z nig podmiotéw w celu
bezposredniej lub posredniej promocji wtasnej dziatalnosci gospodarczej, w szczegdlnosci informowa-

nia, ze spoétka H. jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotéw powigzanych,

poprzez:



a. nakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania gtdwnego - dokonania przekierowania
ruchu www dla domeny ... na domene ... , w taki sposdb, aby po wpisaniu do paska adresu witryny

internetowej ... w sposdb automatyczny otwierata sie witryna internetowa dziatajgca pod adresem ...
b. zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania gtéwnego - uzywania domeny ...

c. zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania gitéwnego — cesji uprawnien wynikajgcych
z umowy uzytkowania domen internetowych ... oraz ... zawartych z abonentami tych domen lub z
umow o rejestracje tych domen i ich utrzymywanie, w przypadku gdyby faktycznym ich abonentem

byta obowigzana, pod jakimkolwiek tytutem na rzecz oséb trzecich

d. zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania gtébwnego — uzywania znakoéw towarowych
HUMMEL w tresci stron internetowych poprzez ktére obowigzana prowadzi wilasng dziatalnosc
gospodarczg, w zakresie w jakim nie odnoszg sie bezposrednio do oferowanych towaréw
pochodzacych od H. A/S Ilub podmiotéw z nig powigzanych, a mianowicie dla przedstawienia
informacji dotyczacych relacji tgczacych obowigzang z uprawniong lub powigzanych z nig podmiotéw
w celu bezposredniej lub posredniej promocji wtasnej dziatalnosci gospodarczej, a w szczegdolnosci

informowania, ze obowigzana jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotéw powigzanych;

2. zagrozi¢ H. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétce komandytowej w Warszawie
obowigzkiem zaptaty na rzecz H. A/S w Aarhaus sum przymusowych w wysoko$ci:

- 1.000 (tysigc) ztotych za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu nakazu okreslonego w pkt. 1.a.

- 200 (dwiescie) ztotych za kazdy dzien zwtoki w zastosowaniu sie do zakazu okreslonego w punktach
1b.il.d.

-10.000 (dziesie¢ tysiecy) ztotych za kazde naruszenie zakazu okreslonego w pkt. 1.c.;
3. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

4. wyznaczy¢ H. A/S w Aarhaus dwutygodniowy termin dla wystgpienia wzgledem H. spétka z
ograniczong odpowiedzialnodcig spotki komandytowej w Warszawie z pozwem obejmujgcym

roszczenie okreslone w pkt 1.



Sygn. akt XXIl GWo 22/19
UZASADNIENIE

27 marca 2019 r. H. A/S z siedzibg w Aarhaus wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
0 ochrone miedzynarodowe] rejestracji stownego znaku towarowego HUMMEL, chronionego na

terenie Unii Europejskiej pod numerem W000871910, znakéw towarowych Unii Europejskiej: stowno-

graficznego znaku towarowego hummal EUTM 001203942, graficznego znaku towarowego

o EUTM 013481809, graficznego znaku towarowego nr EUTM 013481891 (dalej
réwniez jako: znaki HUMMEL), oraz roszczeh z tytutu popetnienia czyndéw nieuczciwej konkurencji na

szkode wnioskodawcy {j.

a. roszczenia o zakazanie H. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spoétce komandytowej z
siedzibg w Warszawie uzywania w obrocie handlowym znakéw towarowych HUMMEL dla oznaczania
ustug sprzedazy towarow w postaci odziezy i akcesoriow sportowych oraz oznaczenia

przedsiebiorstwa, polegajacego na:
i. uzywaniu nazw domen internetowych: ... oraz ...;

ii. umieszczaniu znakow towarowych HUMMEL w tresci stron internetowych wykorzystywanych przez
obowigzang do prowadzenia wlasnej dziatalnosci gospodarczej, w zakresie w jakim znaki te nie
odnoszg sie bezposrednio i wytgcznie do oferowanych towaréw pochodzacych od H. A/S lub od
podmiotéw powigzanych, a mianowicie gdy znaki te wykorzystywane sg dla przedstawiania informaciji
dotyczacych relacji tgczacych obowigzang z uprawniong lub powigzanych z nig podmiotéw w celu
bezposredniej lub posredniej promocji wkasnej dziatalnosci gospodarczej, w szczegdlnosci informowa-

nia, ze spoétka H. jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotéw powigzanych

b. roszczenia o usuniecie skutkdéw niedozwolonych dziatan poprzez zobowigzanie spotki H. do cesji
na rzecz wnioskodawcy uprawnien wynikajgcych z umowy uzytkowania domen internetowych ... oraz
.. zawartych z abonentami tych domen lub z uméw o rejestracje tych domen i ich utrzymywanie, w
przypadku, gdyby faktycznym ich abonentem byta obowigzana,

poprzez:

I. nakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania giéwnego - dokonania przekierowania
ruchu www dla domeny ... na domene ..., w taki sposdb, aby po wpisaniu do paska adresu witryny

internetowej ... w sposob automatyczny otwierata sie witryna internetowa dziatajgca pod adresem ...
Il. zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania gtéwnego - uzywania domeny ...

Ill. zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania gtéwnego — cesji uprawnien wynikajgcych
z umowy uzytkowania domen internetowych ... oraz ... zawartych z abonentami tych domen lub z
umow o rejestracje tych domen i ich utrzymywanie, w przypadku, gdyby faktycznym ich abonentem

byta obowigzana, pod jakimkolwiek tytutem na rzecz oséb trzecich



IV. zakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania gtdwnego — uzywania znakow
towarowych HUMMEL w tresci stron internetowych poprzez ktére obowigzana prowadzi wlasng
dziatalno$¢ gospodarcza, w zakresie, w jakim nie odnoszg sie bezposrednio do oferowanych towaréw
pochodzagcych od H. A/S lub podmiotéw z nim powigzanych, a mianowicie dla przedstawienia
informacji dotyczacych relacji tgczacych obowigzang z wnioskodawca lub powigzanych z nig
podmiotéw w celu bezposredniej lub posredniej promocji wiasnej dziatalnosci gospodarczej, a w
szczegolnosci informowania, ze obowigzana jest autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub podmiotow

powigzanych.

Whiosta ponadto o zagrozenie spotce H., w oparciu o art. 7562 w zw. z art. 1050 oraz 1051 k.p.c.
obowigzkiem zaptaty na rzecz spotki H. A/S sumy: 1.000 zt za kazdy dzierh zwtoki w wykonaniu
obowigzku opisanego w pkt. | wniosku, 200 zt za kazdy dzien zwtoki w zastosowaniu sie do zakazu
opisanego w pkt. Il i IV wniosku oraz 10.000 zt za kazde naruszenie zakazu okreslonego w pkt. IlI

wniosku.

Sad ustalit:

Spotka akcyjna prawa dunskiego H. A/S z siedzibg w Aarhus, nalezgca do grupy H. A/S,
zajmuje sie produkcjg i sprzedazg odziezy sportowej. (dowdd: wydruk z rejestru spotek k.47-86)
Poczatki marki HUMMEL siegajg lat dwudziestych XX wieku. W 1923 r. w Hamburgu powstata spétka
M. Co. zajmujgca sie produkcjg i sprzedazg wysokogatunkowej i innowacyjnej odziezy sportowej i
akcesoriow sportowych. W 1927 r. jako pierwsza wprowadzita na rynek korki pitkarskie (model

»,hummel”), co doprowadzito do zmiany nazwy przedsiebiorstwa na uzywang do dzisia;.

H. A/S jest uprawniona do wielu znakéw towarowych, m.in.: stownego HUMMEL nr
W000871910 chronionego na terenie Unii Europejskiej dla towaréw w klasach 18., 25. (odziez

sportowa i rekreacyjna, obuwie sportowe i rekreacyjne, nakrycia gtowy dla kobiet i mezczyzn) i 28.

klasyfikacji nicejskiej, a takze graficznych unijnych znakéw towarowych humme' nr

001203942, )) nr 003015377, @ nr 013481891, o nr 013481809 chronionych dla

towardéw w klasach 18., 25. i 28. (m.in.: odziez, obuwie i nakrycia gtowy do uprawiania sportu; artykuty
gimnastyczne i sportowe). (dowod: $wiadectwa rejestracji i wydruki z bazy WIPO i EUIPO k.87-129) H.
A/S jako licencjobiorca jest uprawniona do uzywania znakéw towarowych H. A/S i wszczynania

postepowan w sprawach o naruszenie praw z rejestracji. (dowdd: oswiadczenie k.130)

Na polskim rynku towary H. sg obecne od ponad 20. lat. Uprawniona jest znana jako
producent odziezy sportowej, ale réwniez jako sponsor lub partner techniczny klubéw sportowych i
reprezentacji. Szczegodlne zwigzki tgcza marke H. z druzynami pitki recznej, ze wzgledu na wspotprace
Z ...., reprezentacjami i klubami, a takze sponsoring zawodnikdéw. Poza Polskg H. sponsoruje
Miedzynarodowg Federacje ..., Francuskg Federacja ..., reprezentacje pitki recznej Wegier i
Macedonii. Jest takze partnerem zawoddéw i rozgrywek zuzlowych, hokejowych, koszykarskich,
siatkarskich, tenisowych, pitkarskich, pieciobojowych i futbolu amerykarnskiego. Intensywna obecnos¢

w Swiecie sportu przekiada sie na znajomos¢ znakéw towarowych HUMMEL. (dowdd: wydruki ze



stron internetowych k.131-175) Elementem strategii marki H. na catym sSwiecie jest zaangazowanie
spoteczne. Poprzez sponsoring i akcje wspomaga spotecznosci krajow trzecich i Srodowiska
nieuprzywilejowane. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.192-197, filmy k.211) Dzieki takim
dziataniom marka H. odniosta sukces komercyjny, ale takze wizerunkowy, co potwierdzajg m.in.
wyroki sgdow dunskiego i niemieckiego, ktore stwierdzity renomowany charakter znakéw HUMMEL.
(dowod: wyroki k.198-210, 212-240, raport roczny k.241-256)

Popularna wérdd sportowcow marka H. cieszy sie takze zainteresowaniem kibicéw i amatorow
sportu. W 2014 r. w Kielcach otwarty zostat pierwszy oficjalny sklep H.. W nastepnych latach marka
oferowata wspotprace na zasadach franczyzy, a kolejne sklepy otwierane byty w todzi, we Wroctawiu i
w Poznaniu. Towary ze znakiem HUMMEL oferowane sg takze w wielu sklepach sportowych, m.in. w
sieci ... , w sklepach internetowych (w tym ... ). Uprawniona dziata na rynku polskim poprzez
dystrybutoréw, z ktérymi zawiera umowy regulujgce m.in. korzystanie z praw wtasnosci intelektualne;.
(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.176-182, umowa dystrybucyjna k.183-190) Od 2017 r. do
lutego 2019 r. dystrybutorem uprawnionej byta H. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka

komandytowa z siedzibg w Warszawie, a wczesniej L. O..

H. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa z siedzibg w Warszawie
byta wylgcznym, a nastepnie niewytgcznym dystrybutorem produktéw marki H. na terytorium Polski na
podstawie umowy zawartej z H. A/S w dniu 24 maja 2017 r. Zgodnie z jej pkt.18, na czas trwania
wytgcznej umowy dystrybucyjnej obowigzana uzyskata prawo do uzywania nazwy przedsiebiorstwa
»H.”, jak réwniez znakéw towarowych HUMMEL, stosownie do otrzymywanych instrukcji. Wszystkie
prawa wiasnosci intelektualnej, takie jak znaki towarowe, nazwy handlowe, logo nalezg do H. A/S,
natomiast dystrybutor byt uprawniony do ich uzywania w celu sprzedazy i promoc;ji (pkt. 13 umowy).
Dystrybutor nie byt uprawniony do uzywania oznaczenia HUMMEL w firmie lub w inny sposéb, ktéry
mogtby wskazywac na to, ze jest on czescig grupy H., chyba ze uprawniona udzielita mu takiej zgody.
Ponadto, bez zgody uprawnionej, nie byt uprawniony do rejestracji nazw domen internetowych
zawierajgcych oznaczenia HUMMEL. (dowdd: odpis petny z KRS k.257-267, umowa k.183-190)

Po zawarciu umowy, za zgodg uprawnionej, obowigzana zmienita firme spotki z G. i
rozpoczeta korzystanie z nazwy domeny internetowej ..., zarejestrowanej wedilug rejestru domen
NASK na rzecz J. A. i M. K. wspdlnikdw spotki cywilnej H. z siedzibg w Kobylnicy (faktycznie
dziatalnos$¢ taka nie jest zarejestrowana). (dowdd: informacje z CEIDG k.268-270, informacje WHOIS
k.271-272, 275-276), a od 2017 r. faktycznie zarzgdzanej przez obowigzang, ktéra poprzez nig
prowadzi sprzedaz, oferuje i reklamuje odziez i akcesoria H.. (dowdd: regulamin zakupdéw w sklepie
internetowym ... k.273-274)

Ze wzgledu na firme ,H.” oraz tresci strony internetowej ... obowigzana jest utozsamiana
przez polskich odbiorcow z autoryzowanym dystrybutorem HUMMEL. W swiadomosci odbiorcow
obowigzana jest kojarzona ze znakami towarowymi uprawnionej. Strona ... stata sie wizytéwka marki
H. na terenie Polski i jest dla przecietnych odbiorcéw oryginalnym zrédiem pochodzenia towardw.
(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.277-278)

W listopadzie 2018 r. strony doszty do porozumienia co do zakonczenia wspétpracy z dniem

1 lutego 2019 r., okreSlity warunki finansowe i handlowe rozwigzania umowy oraz terminy wykonania



zobowigzan. W grudniu 2018 r. uprawniona kilkakrotnie zwracata sie do przedstawiciela spotki M. G. o
przetransferowanie domeny ..., zgodnie z pkt. 13 umowy dystrybucyjnej. Obowigzana nie
odpowiedziata na korespondencje mailowa, a rownoczesnie rozpoczeta korzystanie z domeny
internetowej ... zarejestrowanej 16 grudnia 2018 r. TreSci zamieszczone na stronie utworzonej w tej
domenie sg analogiczne do istniejgcych na stronie ..., znajduje sie na niej takze przekierowanie do tej
domeny. Na stronie ... obowigzana zamiescita niezgodng z prawdg informacje, ze strona ta nalezy do

jedynego autoryzowanego dystrybutora HUMMEL w Polsce oraz wykorzystata stowno-graficzny znak

L)
2 hummel o . naicuia sie informasier 1. edyny ofc
towarowy: W4 . Na podstronie ... znajdujg sie informacje: ,H. jedyny oficjalny

autoryzowany dystrybutor marki h. w Polsce Produkty h. od dziesiecioleci sg obecne na polskim
rynku. Jestesmy jedynym autoryzowanym i oficjalnym sklepem marki h. w Polsce.” ,H. jest gwarantem
jakosci produktow”. (dowdd: warunki zakonczenia wspétpracy k.279-280, korespondencja k.281-284,
wydruki ze strony internetowej k.285-296) Obowigzana nie wyraza zgody na przekazanie uprawnionej

nazwy domeny ... . (dowdd: korespondencja k.297-315)

Sad zwazyk

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajgcych z naruszenia krajowych i unijnych praw
wlasnosci przemystowej i regut uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogoélnych. 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, ktory istnieje, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie
utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb 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 sposdb,
jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytaczajac sposobdéw przewidzianych do
zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegélnosci sgd moze unormowaé 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 zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigzaé¢ ponad potrzebe.
I. Odnos$nie do naruszenia praw do unijnego 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 bigd) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki
Trybunatu 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 Sgdu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 ...) Prawo
wylgczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegolnych 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 zastrzezone dla



przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub
moze wptywac¢ na ktorgkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w
sprawie C-482/09 ..., z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 ... i in., z 23/03/2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 ... ...)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktore nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug, oznaczenia,
m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktore sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towardw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobiehAstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktore sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Stosownie do art. 25 ust. 1 rozporzadzenia, unijny znak towarowy moze by¢ przedmiotem
licencji udzielonej w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towardw lub ustug, dla ktérych znak ten
jest zarejestrowany, w catej Unii lub w jej czesci. Licencja moze byé wylgczna lub niewylgczna. Bez
uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej licencjobiorca moze wystgpi¢ z powddztwem o
naruszenie unijnego znaku towarowego wylgcznie za zgodg wiadciciela tego znaku. Jednakze
licencjobiorca wylgczny moze wszczgé takie postepowanie, jezeli wiasciciel znaku towarowego, po
otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wytacza sam we wilasciwym terminie powodztwa w sprawie

naruszenia. (ust. 3)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywacé catosciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrdzniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze
znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie jego
elementy, lub gdy rozpatrywane jako catos¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktore nie zostang
dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 ...) Dwa
znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg
przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z

23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ...) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne,



czy tez mozna mowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 ...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce 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 Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ..., z
4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 ...) CatoSciowa ocena zaktada pewng wspédtzaleznos¢é miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienistwem towardw/ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopieh podobiehAstwa towaréw i ustug moze byé zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 ..., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 ..., z 18/12/2008 r.
w sprawie C-16/06 ...)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 ...,
z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 ..., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ...)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréow
lub ustug, ktérych one dotyczag. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 ..., z
23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 ..., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 ..., z 8/05/2014 r. w sprawie C-
591/12 ...)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w
sprawie C-342/97 ..., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 ... i z 12/01/2006 r. C-361/04 ...) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakdw
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 ..., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 ... i z 29/09/1998 r. w sprawie
C-39/97 ...

Istnieje pewna wspditzalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrozniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrdzniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrozniajgcym charakterem wynikajgcym z jego
znajomosci wsrod odbiorcdw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w

szczegolnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugosé okresu jego uzywania,



wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych
z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 ...) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Powszechnie przyjmuje sie, ze domena internetowa nie stanowi per se przedmiotu prawa
podmiotowego, nalezy jg raczej uznaé za rodzaj oznaczenia, sposobu identyfikacji przedsigebiorcy,
jego towardéw lub ustug, stgd moze by¢ osig konfliktu, w razie gdyby - jako oznaczenie - narazata na
uszczerbek interesy lub prawa podmiotéw uprawnionych do takich oznaczen, jak firma lub znak
towarowy. (por. R. Skubisz Prawo wtasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B,
Rozdziat XLVI, strona 1090, Nb 110) Rejestracja nazwy domeny internetowej nie jest objeta
szczegolng regulacjg ustawowg. Z technicznego punktu widzenia polega na przypisaniu jej numerowi
IP. Dokonuje sie tego przez zawarcie umowy z rejestratorem— w przypadku domen z sufiksem ,.pl”
Naukowg i Akademickg Siecig Komputerowg (NASK). Zasady rejestracji na liscie domen DNS okresla
Regulamin nazw domeny ,..pl”, ktérego pkt 4 i 5 przewidujg obowigzek zapewnienia przez oferenta, ze

nie narusza on praw 0sob trzecich, przy braku mechanizmu kontroli uprawnien przez NASK.

Kazdy podmiot moze wiec faktycznie zarejestrowaé na swojg rzecz domene pod dowolng
nazwa. Sama rejestracja nie obliguje do jej uzywania, o korzystaniu z niej mozna mowi¢, gdy po
wybraniu jej adresu, pojawia sie w przeglgdarce strona internetowa. Nie rejestracja nazwy domeny
internetowej lecz jej uzywanie stanowi¢ moze naruszenie praw wiasciciela znaku towarowego. (por.
wyrok TS UE z 11/07/2013 r. w sprawie C-657/11 ...). Z reguty wtasnie od tresci umieszczonych na tej
stronie zalezy stwierdzenie, czy uzywanie kwestionowanego oznaczenia narusza, lub nie, prawa do
znaku towarowego. Sama rejestracja stwarza natomiast stan, w ktérym mozna juz moéwié o

zagrozeniu naruszeniem.

Zaoferowany w sprawie materiat dowodowy przekonuje o prawie H. A/S uzywania na terytorium

Unii Europejskiej znakow towarowych: stownego HUMMEL nr WO000871910, a takze graficznych

hummel nr 001203942, )) nr 003015377, @ nr 013481891 i o nr

013481809 m.in. dla odziezy i obuwia sportowego. Znaki te sg dobrze znane i rozpoznawalne w
relatywnym kregu konsumentéw zainteresowanych nabywaniem tego rodzaju towaréw. Z uprawnien
licencjobiorcy wynika dla H. A/S mozliwo$¢ dochodzenia roszczeh wobec oséb trzecich, ktére bez
zgody wiasciciela znakéw i upowaznionych przezenh podmiotdéw uzywajg dla identycznych lub

podobnych z objetymi ochrong towardw lub ustug konfuzyjnie podobnych oznaczen.

Jak wynika z tresci i sposobu realizacji fgczacej strony umowy dystrybucyjnej, a takze z
uzgodnien dotyczgcych jej rozwigzania H. spolka z ograniczona odpowiedzialnoscig spoétka
komandytowa w Warszawie nie jest obecnie upowazniona do uzywania dla ustug sprzedazy odziezy i

obuwia sportowego, komplementarnych z towarami, dla ktérych znaki unijne sg chronione
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identycznych oznaczen graficznych: \& oraz oznaczen stownych, ktérych

jedynym dystynktywnym elementem jest stowo ,hummel” (nazwy domen internetowych: ..., ..., tresci
stron internetowych odnoszgce sie do ustug obowigzanej). Dziatania polegajgce na oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu i reklamie towaréw ze znakami HUMMEL, dla ktérych obowigzana uzywa
kolizyjnych oznaczen, niewatpliwie kojarzacych sie z tymi znakami stanowi naruszenie praw

wytgcznych.

Uzywanie znakéw towarowych HUMMEL i oznaczen do nich podobnych w nazwach domen
internetowych, adresach utworzonych w nich stron, tre$ciach tych odnoszacych sie do ustug sprzedazy
towaréw marki H. sprawia, ze potencjalni klienci mogg zostaé wprowadzani w bigd co do istnienia
pomiedzy stronami powigzan gospodarczych, w szczegolnosci mogag uznaé, ze obowigzana jest nadal
autoryzowanym dystrybutorem H. A/S lub h. A/S. Dziatania te moga negatywnie wptywa¢ na pozycje
rynkowa i postrzeganie uprawnionych do znakéw HUMMEL, ktére pozbawione sg mozliwosci
kontrolowania sposobu $wiadczenia przez obowigzang ustug handlowych i ich jakosci, a negatywne
opinie klientdow mogg niekorzystnie rzutowa¢ na postrzeganie spétek nalezacych do H. A/S i
zmniejszac¢ sprzedaz jej towardw lub ustug. Naruszajg w ten sposoéb prawidtowe petnienie przez znaki

towarowe HUMMEL funkcji oznaczenia pochodzenia, jakosciowej, reklamowej i inwestycyjne;j.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdélnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)  oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywéz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa, lub jako czesci tych
nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgca
okreslonych dziatan. Stosuje réwniez Srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem
jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym
istniejg inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzagdzenia, sgd powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego. Odnosi

sie to wprost do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wiasnosci przemystowey.

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzys$ci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek

uprawnionego, o bedacych witasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
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wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowigcego, ze 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 sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

Zdaniem Sadu uzywanie przez obowigzang nazw domen internetowych ,...” i ,...”, oznaczen
tozsamych ze znakami HUMMEL oraz tresci nawigzujgcych do uprawnionych do wylgcznego z nich
korzystania dla ustug spétki H. sprzedazy towaréw identycznych z tymi, dla ktérych chronione sg znaki
HUMMEL istotnie narusza prawa H. A/S (szczegodlnie w funkcji reklamowej), ktéra — nie wyrazajac na
to zgody, moze skutecznie sie takim dziataniom sprzeciwi¢. Dziatanie obowigzanej jest Swiadome i
celowe, Spotka jako byly dystrybutor towaréw marki H. zna ona dobrze reguty korzystania z praw
wilasnosci intelektualnej H. A/S i H. A/S.

Il. Odnos$nie do naruszenia regut uczciwej konkurenciji:

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 przedsigbiorce dominujacej 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 zaftoZzeniem 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 osiggnigcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowo$ci zachowania
sie I dziatania podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na
réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolno$ci gospodarczej uzasadnia (...)
poszukiwanie rownowagi miedzy wolnoS$cig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, okre$lonymi 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 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, ktéry jednak niekoniecznie musi mie¢ Swiadomoscé
skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrze¢, bez znaczenia jest przewidywanie przezeh mozliwosci

naruszenia intereséw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wylgcznie dziatania zewnetrzne,
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adresowane do innych uczestnikdbw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla
oferowanych przez nich towardéw przez zwiekszenie wilasnej efektywnosci gospodarczej badz
ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢
zdolne wywieraC wptyw na innych przedsigebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentow),
niekorzystnie oddziatywa¢ na ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym
sposbéb, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek
wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy

naruszyciela obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurenciji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepisow, w szczegolnosci
u.z.n.k., przepisébw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie ddébr osobistych,
prawa wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje
rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspétzycia spotecznego, jako normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami, decyduje caftoksztatt okolicznosci, a zwlaszcza cel, uzyte s$rodki i konsekwencje
przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi byé zarazem sprzeczny z
dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. (por. M.KepiAski Problemy
ogoélne 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 ogodle lecz do zachowania przed-
siebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia
ogoélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogotu 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. Ill 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 spotecznosé, 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
niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktada¢ tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce 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 petni funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegélnych. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie
wykazuje ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami),

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.
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Prawo konkurencji 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 pierwszenstwa

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 wywota¢ 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 znakoéw towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. mozna zatem uznacg, ze
spotka H. dopuscita sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa w powotanym

przepisie.

Dzialania obowigzanej mozna takze uzna¢ za czyn zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Jak przyjmuje Sad Najwyzszy, dobre obyczaje kupieckie wyrazajg sie pozaprawnymi normami poste-
powania, ktérymi powinni kierowac¢ sie przedsiebiorcy. Ich tresci nie da sie okreslic w sposdb wyczer-
pujacy, poniewaz ksztattowane sg przez ludzkie postawy uwarunkowane zaréwno przyjmowanymi
wartosciami 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 dziatah 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 Sgdu Najwyzszego, interes przedsiebiorcy uzasadniajgcy
ochrone nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zaleznosci od podstawy i drogi
ochrony, ktérg obierze uprawniony przedsigbiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi
zawsze wykazaé 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 obyczajow moze wystarczyé do
uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazajg interesom przedsigebiorcy 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 Sadu Najwyzszego z 20/10/2005 r., V CK
154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektéw cudzej pracy
(pasozytnictwo), a w szczegolnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegolnej
pozycji rynkowej jego oznaczen odrozniajgcych (ij. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika
m.in. z wyroku Sgdu 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
przedsigbiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego

produktu dla zaistnienia w swiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez
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ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkdw i naktadéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z
zakorzenionej w polskim spofeczehstwie, i w kazdym razie zastugujgcej na aprobate, normy moralnej,
zgodnie z ktérg nikt nie powinien czerpaé nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy. (por. takze wyrok
Sadu Najwyzszego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1
jest 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)

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta niezaleznie od tego, czy wprowa-
dza konsumenta w btad. By uzyska¢ ochrone przedsiebiorca powinien wykaza¢ przed sgdem, ze:

- uzywa oznhaczenia z wczeshiejszym pierwszenstwem wzgledem oznaczenia pozwanego

- oznaczenie przedsigbiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku

- 0znaczenie pozwanego wywotuje skojarzenie z wczesniej uzywanym renomowanym
oznhaczeniem powoda

- uzywanie przez pozwanego oznaczenia bez uzasadnionej podstawy, moze przynosi¢ mu
nienalezng korzy$¢ z odrézniajagcego charakteru lub renomy wczesniejszego oznaczenia albo
moze szkodzi¢ tej zdolnosci odrézniajacej lub renomie.

Uzywanie przez pozwanego jego pozniejszego oznaczenia moze negatywnie oddziatywa¢ na
przeciwstawione mu wczesniejsze oznaczenie w ten sposoéb, ze:

- szkodzi jego zdolnosci odrdzniajgcej, gdy w wyniku dziatania pozwanego dochodzi do rozmycia
tozsamosci oznaczenia, w oczach odbiorcéw ostabiona zostaje jego zdolno$é do identyfikowania
towarow lub ustug, dla ktérych jest on uzywany, jako pochodzgcych z danego przedsigbiorstwa

- szkodzi jego renomie, co okresla sie takze jako ,przyémienie" lub ,degradacje”, gdy towary, dla
ktérych pozwany uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia, sg odbierane przez odbiorcéw w
taki sposéb, ze zmniejsza sie atrakcyjnos¢ oznaczenia powoda

- przynosi pozwanemu nienalezng korzy$¢ ze zdolnosci odrdzniajgcej lub renomy oznaczenia
powoda (,pasozytnictwo", ,free-riding"). Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki
przypisaniu wizerunku wczesniejszego oznaczenia lub cech, ktére ono reprezentuje towarom
oznaczonym identycznym lub podobnym pdzZniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego
korzysci z uzywania oznaczenia podobnego do wczesniejszego oznaczenia powoda stanowi
czerpanie nienaleznej korzysci, jezeli pozwany prébuje dziata¢ ,w cieniu" renomowanego oznaczenia,
korzystajgc z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzystujgc, bez zadnej rekompensaty
finansowej, wysitek handlowy powoda wiozony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego

oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposob zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie mozna
domniemywac¢. Powdd zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towaréw lub
pozycji rynkowej swego przedsiebiorstwa powinien wskazaé i udowodni¢ wymienione wyzej przestan-
ki. W ocenie Sadu H. A/S sprostata temu obowiazkowi, moze wiec zadaé¢ zastosowania
wzgledem spoétki H. sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z ktérym w razie dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zada¢
m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;
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2. usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan.

Dziatania spétki H. polegajace na wykorzystywaniu przy swiadczeniu ustug sprzedazy odziezy i
akcesoriow sportowych znakéw towarowych HUMMEL i oznaczehh do nich konfuzyjnie podobnych
stanowi naruszenie praw wytgcznych oraz czyny nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 ust. 1
u.z.n.k. i zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (niezgodne z dobrymi obyczajami czerpanie korzysci z

naktadéw i zbudowanej dzieki nim rozpoznawalnosci oznaczen HUMMEL — pasozytnictwo).

W ocenie Sgdu przyszte roszczenia zakazowe sformutowane w pkt 1a wniosku, oparte na
podstawie art. 9 ust. 3 rozporzadzenia i art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. nalezy uzna¢ za nalezycie
uprawdopodobnione i zastugujgce na zabezpieczenie. W sytuacji prowadzenia przez obowigzang
szeroko zakrojonej dziatalno$ci handlowej z uzyciem oznaczeh identycznych ze znakami HUMMEL
lub konfuzyjnie do nich podobnych nalezy uznaé racje uprawnionej domagajgcej sie niezwtocznego
uregulowania wzajemnych stosunkow stron w taki sposob, by w czasie trwania postepowania spotka
H. nie korzystata z kolizyjnych oznaczen i nie kierowata do uzytkownikéw Internetu - potencjalnych
nabywcow wprowadzajgcych w btad tresci. Zastosowanie wzgledem obowigzanej s$rodkow
tymczasowych lezy takze w interesie konsumentow, ktérzy adresem strony internetowej i jej tresciami
mogg zosta¢ wprowadzeni w bigd co do tego, ze ustugi sprzedazy oferuje im autoryzowany
dystrybutor H. A/S.

Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita sw¢j interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby
nie wystgpity niekorzystne dla H. A/S skutki, konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony
przystugujacych jej praw i intereséw gospodarczych. Brak zabezpieczenia i diugotrwate oczekiwanie na
prawomocne rozstrzygniecie sgdu o zakazaniu obowigzanej naruszen pozbawi H. A/S ochrony
prawnej i uniemozliwi osiggniecie celu postepowania gtéwnego. Uzywanie przez obowigzang w jego
toku kwestionowanych oznaczen i tresci bedzie utrwala¢ skutki naruszenia, ktérych usuniecie w
przysztoéci moze okazaé sie bardzo utrudnione, jesli w ogdle mozliwe. Dopuszczenie do dalszych
bezprawnych dziatah moze naraza¢ uprawniong na state zwigkszanie wymiaru wyrzadzanych jej szkdd,

réwnoczesnie przysparzajgc obowigzanej nienaleznych korzysci.

Whioskowane sposoby zabezpieczenia obejmujg konkretne formy naruszen stwierdzone
przez uprawniong i znajdujgce potwierdzenie w materiale dowodowym. Szeroki zakres
zabezpieczenia jest usprawiedliwiony skalg naruszenia i sposobem dziatania obowigzanej, ktéra nie
tylko neguje wytgcznosé H. A/S uzywania na terytorium Unii Europejskiej znakéw towarowych
HUMMEL, odmawiajgc przekazania nazwy domeny ,...”, ale dodatkowo rozpoczyna uzywanie innego

kolizyjnego oznaczenia w nazwie domeny internetowej ,,...".

Zastosowane $rodki tymczasowe zapewnig wnioskodawczyni nalezytg ochrone prawng, a
obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem uzywa¢ oznaczen odrézniajgcych, ktére
nie naruszajg praw ani intereséw gospodarczych osob trzecich. (art. 730* w zw. z art. 755 § 1 pkt 1

k.p.c.)

Uznajac, ze dla skutecznego zagwarantowania wykonania tymczasowych zakazéw i nakazéw
celowe jest zastosowanie wzgledem obowigzanej juz na tym etapie postepowania $rodkow

przymuszajacych, sad zagrozit spéice H. obowigzkiem zaptaty na rzecz uprawnionej
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niewygorowanych kwot za niezastosowanie sie do wydanego postanowienia. (art. 7562 w zw. z art.
1050%i art. 1051t k.p.c.)

Sad oddalit wniosek w odniesieniu do roszczenia z pkt 1b, zgdany sposob usuniecia skutkéw
naruszen nie ma bowiem wprost unormowania w prawie znakoéw towarowych i w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a dopuszczalno$¢ orzekania przez sady o cesji nazw domen internetowych budzi
powazne kontrowersje w dokirynie i orzecznictwie. Sama uprawniona nie przedstawia argumentow
mogacych przekona¢ Sad o stusznosci swego przysziego roszczenia. Sgd oddalit wniosek takze w takim

zakresie, w jakim dokonat stylistycznych zmian w tresci roszczen i sposobdw ich zabezpieczenia.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Zarzadzenie:

2/04//2019 r.
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