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POSTANOWIENIE

Dnia 13 sierpnia 2019 r.

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

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 13 sierpnia 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

Po sprecyzowaniu wniosku, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1, art. 5i art. 10
ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 296 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2
i 3 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, O. S.A. z siedzibg w Warszawie wniosta 0 zabezpieczenie
roszczenh o zakazanie N. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie naruszania
praw do stowno-graficznych znakéw towarowych: NJU.mobile R.309003, NJU.mobile R.309004,
Nju.mobile R.305100, NJU.mobile R.304811 i NJU.mobile R.304810, a takze czyndéw nieuczciwej

konkurencji na szkode wnioskodawcy zwigzanych z tymi znakami, polegajgcych na:

(i) wprowadzaniu przez obowigzang do obrotu ustug telekomunikacyjnych sygnowanych oznaczeniem

i mobile
nau mobile , Mobile™ up (dalej: ,nau mobile”) w ramach prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z oferowaniem, reklamowaniem i sprzedazg ustug telekomunikacyjnych,

(i) uzywaniu przez obowigzang oznaczenia hau mobile w odniesieniu do $wiadczonych przez nig ustug
telekomunikacyjnych w reklamie, dokumentach handlowych, w nazwie domeny internetowej www.
(...).pl, w adresach poczty elektronicznej wykorzystujgcych nazwe tej domeny internetowej, w tym:

(-..):pl oraz w ramach strony obowigzanej na portalu (...),
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(iii) informowaniu przez obowigzang za posrednictwem domeny internetowej www. (...).pl o dziatalnosci
gospodarczej polegajgcej na oferowaniu, sprzedazy i wprowadzaniu do obrotu ustug

telekomunikacyjnych sygnowanych oznaczeniem nau mobile,

poprzez zakazanie obowigzanej na czas trwania postepowania:

a. wprowadzania do obrotu, oferowania, w szczegolnosci za posrednictwem strony internetowej www.
(...):pl jak roéwniez innych stron internetowych eksploatowanych przez obowigzang i stacjonarnych

punktow sprzedazy ustug telekomunikacyjnych sygnowanych oznaczeniami: nau mobile,

Mobile mobile™

b. uzywania tych oznaczen w reklamie, na papierze firmowym, w dokumentach handlowych, dokumen-
tach i materiatach zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej w zakresie $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych, w ofertach, regulaminach, cennikach, komunikatach kierowanych bezposrednio
do klientéw w zakresie swiadczonych przez obowigzang ustug telekomunikacyjnych, na stronie interne-
towej pod adresem www. (...).pl, w adresach poczty elektronicznej wykorzystujgcych nazwe domeny
internetowej, w tym: _(...)pl, w zaktadkach przeglgdarek internetowych / tytutach lub tresci jakichkolwiek
stron internetowych przeznaczonych do oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy i promoc;ji ustug
telekomunikacyjnych obowigzanej oraz w ramach strony obowigzanej na portalu (...) - w odniesieniu do
ustug telekomunikacyjnych $wiadczonych przez obowigzang lub oferowanych przez nig towaréw

powigzanych z tymi ustugami.

Sad ustalit:

O. S.A. jest jednym z operatorow dziatajgcych na polskim rynku telekomunikacyjnym. (odpis z
rejestru przedsiebiorcow KRS k.42-82) Jest ona uprawniona do stowno-graficznych znakéw towarowych

zarejestrowanych w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej:

- pod nr 309003,
] n\J Uo MOBILE pod nr 309004,

NJVU.mooce

pod nr 305100,

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

automatéw, karty telefoniczne do telefonéw komadrkowych), 36. i 41. klasyfikacji nicejskiej.

oraz pod nr 304811
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i n\J Uo MOBILE pod nr 304810

chronionych z pierwszenstwem od 26 kwietnia 2017 r., dla ustug w klasach 37., 38. (ustugi telekomuni-
kacyjne, ustugi teleinformatyczne, ustugi w zakresie radiotelefonii mobilnej, ustugi komunikacyjne $wiad-
czone poprzez Internet, ustugi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesytania informacji tekstowe; i
obrazowej, ustugi w zakresie zlecen przywotawczych, ustugi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej,
ustugi w zakresie udzielania informaciji o telekomunikacji, ustugi w zakresie fgcznosci poprzez terminale
komputerowe, ustugi w zakresie tgcznosci poprzez sie¢ swiattowoddw, ustugi w zakresie tgcznosci
radiowej, telefonicznej i telegraficznej, ustugi w zakresie nadawania telegraméw, 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 osoéb trzecich, ustugi w zakresie udostepniania ksigzek telefo-
nicznych on-line, ustugi w zakresie kolekcjonowania i udostepniania informacji i wiadomosci prasowych,
ustugi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie danych dostepnych przez sie¢
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 nicejskiej (dowdd: swiadectwa ochronne k.84-88).

Od kwietnia 2013 r., uprawniona $wiadczy ustugi mobilnej telefonii gtosowej uzywajac w
zwigzku z tym nieprzerwanie oznaczen nju.mobile. Wg (...) znak ten byl 6smg z najszybciej
zyskujgcych na popularnosci w 2013 r. (dowod: print-screen k.127) Obecnie oznaczenie nju.mobile jest
rozpoznawane przez 84% respondentéw. (dowdd: wyniki badania ,(...)" k.128) Profil nju.mobile na (...)

polubito okoto 407 000 oséb. (dowdd: wydruk ze strony internetowej k.130)

Oznaczenia nju.mobile sg uzywane przez uprawniong w odniesieniu do swiadczonych przez
spoétke przedptaconych i abonamentowych ustug telekomunikacyjnych oraz towaréw sprzedawanych w
zwigzku z tymi ustugami. (dowdd: przyktadowe opakowanie power bank k.224) W ofercie nju.mobile
dostepne sg: abonament solo, abonament w parze, internet mobilny na karte, (...) zt na gtowe w parze
oraz ustugi dodatkowe. Uprawniona ustanawia progi kwotowe gwarantujgce staty poziom wydatkéw w
kazdym miesigcu, ponadto nie wymaga od klientow zawierania umoéw dlugoterminowych, czym
przekonuje do korzystania z jej ustug mtodych uzytkownikdéw. Ceny popularnych ofert nju.mobile
ksztattujg sie nastepujgco: plan bez limitu za (...) zt, plan bez limitu za (...) zt oraz plan bez limitu za (...)

zt.

Uprawniona ponosi nakfady na promocje i reklame swych oznaczeh odrézniajgcych na terenie
catego kraju: w Internecie, prasie, drukowanych materiatach reklamowych, w radiu i w telewizji. Od roz-
poczecia korzystania z oznaczen nju.mobile do lipca 2019 r. opublikowata 28 kampanii telewizyjnych.
Reklamy ,(...)" oraz ,(...)" zostaly wyswietlone przez ponad milion oséb na portalu (...)Uprawniona
poniosta koszty promociji towardw i ustug oznaczonych nju.mobile w kwocie (...)zt. (dowdd: print-screen
k.135-136, wykaz wydatkéw cennikowych poniesionych na promocje i reklame 2013-2018 k.132-133)

Oznaczenia nju.mobile sg intensywnie uzywane przez uprawniong w réznego rodzaju materiatach




reklamowych, wzorcach umownych oraz w pismach skierowanych do klientéw. Szczegdlnie wazng role
odgrywa obecnos¢ marki w Internecie, ustugi abonamentowe nju mobile dostepne sg wytgcznie za
posrednictwem strony www. (...).pl. (dowdd: materiaty reklamowe nju mobile publikowane w Internecie
k. 138)

Kampanie reklamowe nju.mobile sg dobrze znane na rynku, byty tez wielokrotnie wyrézniane w
konkursach, m.in.: nagrodg (...)r. za kampanie reklamowg wprowadzajgcg marke na rynek, nagrodg
(...)- za kampanie (...)- nikt inny nie ma takich rozwigzan jak nju, nagrodg (...).,(...) (Diugotrwata
doskonato$¢ marketingowa) Ograniczenia i limity nie interesujg mnie. (dowdd: fotografie przyznanych
statuetek k.140-144, kopia artykutu w (...)z 1.12.2016 r. ,jak” - informacja o zdobytej nagrodzie za
kampanie ,Nju dodatkowy”, wydruki ze stron internetowych k.145-148, 156-158) Uprawniona otrzymata
réwniez nagrode za (...)i zostata (...) (dowdd: lista gwiazd jakosci obstugi k.178-179, wydruk ze strony
internetowej k.180-181)

Oznaczenie nju.mobile i ustugi $wiadczone pod nim przez spdétke O. byly przedmiotem wielu
publikacji, w ktérych wskazywano, ze 800 tys. klientow korzysta z submarki O., a na abonament
zdecydowato sie ponad pot miliona ludzi. Wzrost liczby uzytkownikéw sieci komoérkowej O. jest
imponujgcy za sprawg nju, ktora jest skonstruowana w taki sposéb, ze obnizenie ceny to za mato, aby
konkurencja byta w stanie zaproponowac co$ rownie korzystnego. Nju jest istotnym wsparciem dla O. w
pozyskiwaniu klientéw od innych operatoréw. (dowod: wydruki ze stron internetowych k.160-176) Oferta
telefonii komoérkowej nju.mobile jest popularna i ceniona przez klientéw. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych k.183-222)

N. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie swiadczy ustugi mobilnej

telefonii glosowej uzywajgc oznaczen nau mobile, I I l O b l |e . Spotka zostata wpisana

do rejestru przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych 28 czerwca 2017 r., a pierwszy regulamin swiadczenia
przez nig ustug jest datowany na 3 wrzesnia 2018 r. (dowdd: print-screen z rejestru przedsiebiorcoéw
telekomunikacyjnych UKE k.108, regulamin $wiadczenia ustug k.109-118, print screen ze strony

internetowej obowigzanej k.119)

Wedtug informacji dostepnej na stronie internetowej obowigzanej, oferuje ona plany abona-
mentowe w cenach: zielony za (...)zt miesiecznie, niebieski za (...)zt miesigecznie, rézowy za (...)zt

miesiecznie oraz plan giga internet za (...)zt miesiecznie odpowiadajgcych cenom identycznych ustug

- x .- - o

telekomunikacyjnych w sieciach mobilnych nju.mobile:E

Oferty abonamentowe stron dostepne sg wytgcznie przez Internet. W Zzadnej z nich nie sag

dostepne ustugi w rodzaju: dostepu do (...),(...), pakiety danych przeznaczonych wytgcznie na portale




spotecznosciowe. Obowigzana oferuje swe ustugi na stronie internetowej dostepnej pod adresem
https://www. (...).pl/. Oznaczenie nau mobile wykorzystywane jest m.in. w materiatach promocyjnych
dostepnych w Internecie oraz w ramach adresu e-mail; _(...).pl. (dowod: przykladowe materiaty
reklamowe k.226-228)

Sad zwazyk:

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy wynikajgcych z naruszenia praw wlasnosci przemysto-
wej i regut uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdlnych. 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 zawieraé uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia, ktdry 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 sposob, jaki
stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdéw przewidzianych do zabezpie-
czenia roszczen pienieznych, w szczegoélnosci sad moze unormowacé prawa i obowigzki stron na czas
trwania postepowania (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.). Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sgd uwzglednia
interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego

nie obcigza¢ ponad potrzebe.

1. 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 btgd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci [obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej] 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¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdinych
interesow, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wtasciwe mu funkcje wskazywania konsumentom
pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze funkcje komunikacyjng,
reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone dla przypadkow, w ktorych
uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wptywaé 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 wtasnosci przemystowej, przez

uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznosé uzywania znaku towarowego w sposéb zarobko-
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wy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajacego 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 skladowaniu 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 wiascicielowi prawo do wytgcznego i niezakiéconego
uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktoére 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 ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

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

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktoérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania, wydania bez-
podstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzgdzonej
szkody: na zasadach ogodlnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgce;j
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, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
bedacych wiasnoscig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczegdlnosci moze
orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy

pienieznej albo zniszczeniu.

Ocena identycznosci lub podobiehAstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znak i oznaczenie nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie bedg mie¢ elementy
odrdzniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy
powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane
jako catosé, wykazuje nieznaczne roéznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego
konsumenta (tak wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)Znak i oznaczenie sg

do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcoéw sg przynaj-mniej czesciowo




identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
(...)Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie sg identyczne, czy tez mozna
mowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znaku i oznaczenia oraz ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12

(...)

Dokonujgc oceny podobieristwa towaréw i ustug, nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzace 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 ELS,
z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...) Calosciowa ocena zaklada pewng wspoéizaleznos¢ miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znaku i oznaczenia oraz podobiens-
twem towardéw/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopienn podobienstwa towaréw i ustug moze
by¢ zréwnowazony znaczgcym stopniem podobiehstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznosci - tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci 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 bigd istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samegdo przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci 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 okres$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych  okolicznosci  konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen i towaréw Ilub ustug, ktérych one dotyczg (tak wyroki Trybunatu
Sprawiedliwosci 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 konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym ich poziom uwagi moze ksztattowac sie rdéznie, w
zaleznoéci od kategorii towaréw lub ustug (tak wyroki Trybunatu Sprawiedliwosci z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) iz 12.01.2006 r. C-361/04 (...)Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakéw
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
Sprawiedliwosci 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 wspétzaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wérdd odbiorcéw, a jego charakte-

rem odrdzniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-




jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem, wynikajacym z jego
znajomosci wsrod odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegolnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsigbiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainte-
resowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z
okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowa-
rzyszen zawodowych (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...)Ciezar udowodnienia sity

znaku i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Spdtka O. jest uprawniona do uzywania na terytorium Polski dla ustug telekomunikacyjnych

NJV. moo
znakoéw towarowych eMODILE . Znaki z identycznym

elementem stownym, jednak w innych wersjach kolorystycznych sg natomiast zarejestrowane m.in. dla
aparatow i kart telefonicznych. Okreslajgc ich zdolno$¢ odrozniajgca i zakres ochrony nalezy uwzglednic

fakt, ze zarejestrowane zostaty znaki stowno-graficzne, istotnym elementem odrézniajgcym je od innych

oznaczen jest zatem czcionka, kolorystyka oraz tgczna pisownia stéw ,nju” i ,mobile”, z kropka

pomiedzy nimi, bez odstepu.

Stowo ,mobile” [ang. ,przenos$ny”’] ma charakter czysto opisowy dla ustug telekomunikacyjnych,
zaden przedsiebiorca $wiadczacy tego rodzaju ustugi nie moze zastrzec sobie wylgcznosci jego
uzywania. W praktyce rynkowej stowo ,mobile” jest dos¢ powszechnie wykorzystywane, choéby przez
jednego z najwiekszych operatoréw telefonii komoérkowej dziatajgcych na polskim rynku (...)S.A., a
takze (...) spotke z 0.0. Stowo ,nju” jest transkrypcjg angielskiego stowa ,new” oznaczajgcego ,nowy”,

ktore samo w sobie takze nie ma zdolnosci odrézniania.

Wieloletnie intensywne uzywanie przez uprawniong jej znakéw towarowych sprawito, ze znaki
nju.mobile staly sie bardzo dobrze znane w relatywnym kregu konsumentéw korzystajgcych z ustug
operatoréw telefonii komorkowej, nie mogto to jednak doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej opisowy element

stowny znakéw zdominuje ich element graficzny, ktérego nie mozna pomijaé przy ocenie naruszenia.

Dla identycznych ustug z tymi dla ktérych chronione sg znaki R. 304811 i R.304810 obowigzana

uzywa od 2018 r. oznaczen nau mobile i mObl |e§ Czcionka i kolorystyka, a takze uktad graficzny
oznaczenia stowno-graficznego oraz zestawienie stéw pisanych oddzielnie, sg odmienne. Kolorystyka
oznaczenia nie nawigzuje takze do marki parasolowej O.. Zawiera ono opisowe stowo ,mobile” oraz
stowo ,nau” [czytane ,nau” lub ,nat’] pozbawione desygnatu w jezyku polskim i innych jezykach znanych
i popularnych w Polsce. Nie mozna zatem stwierdzi¢, ze znaki towarowe uprawnionej i
przeciwstawiane im oznaczenia obowigzanej sg identyczne na plaszczyznie wizualnej, fonetycz-
nej lub znaczeniowe;j.

W przekonaniu Sgdu, $wiadomy, racjonalnie myslgcy konsument nie skojarzy oznaczenia
obowigzanej ze znakami towarowymi nju.mobile w ten sposéb, by uznaé, ze oferta nau mobile
pochodzi od spotki O. lub podmiotu powigzanego gospodarczo z uprawniong. Szczegdlnie, ze — jak

wskazuje spotka O. — umowy abonamentowe zawierane sg wylgcznie przez Internet, a na stronie




internetowej spotki N. mozna znalezé kompletng informacje pozwalajgcg prawidiowo zidentyfikowac
ustugodawce. Konsument zainteresowany zawarciem umowy ma czas i mozliwos¢ zapoznania sie z

ofertg i spokojnego zastanowienia przed podjeciem decyzji zakupowe;j.

Nalezy dodatkowo wyjasni¢, ze dla przyjecia istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej
warunkujgcego naruszenie stypizowane w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie wystarczy prawdo-
podobienstwo zaistnienia pojedynczych przypadkéw pomytek. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
sagdéw unijnych w sprawach znakéw towarowych, konieczne jest stwierdzenie takiego prawdo-

podobienstwa w odniesieniu do znacznej liczby potencjalnych konsumentéw, w tym przypadku osdéb

zainteresowanych skorzystaniem z ustug telefonii komérkowe;.

Spotka N. nie dopuszcza sie zatem naruszenia praw do znakéw towarowych NJU.mobile w
sposob stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Na podstawie zaoferowanego materiatu dowodowego
nie mozna takze stwierdzi¢, ze narusza ona prawa spoétki O. do znakéw renomowanych w sposéb

stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.:

Wigzace sady polskie orzecznictwo unijne utozsamia renome ze znajomoscig znaku towarowe-
go, jego stawg, nie zas z jakoscig towarow lub ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony
(ekskluzywnosciag). Juz w stanowigcym odpowiedz na pytanie prejudycjalne wyroku z 14.09.1999 r. w
sprawie C-375/97 (...) Europejski Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze elementem renomy znaku jest
jego szeroka znajomos$¢ przez relewantnych odbiorcéw na okreslonym terytorium (niekoniecznie
powszechna znajomos¢ w rozumieniu art. 6" Konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej z
20.03.1883 r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest spetnione, sgd musi wzigé pod uwage wszystkie istotne

elementy stanu faktycznego, w szczegdlnosci:

Q udziat w rynku,
a intensywnosé, zasieg geograficzny i okres uzywania,

a wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwigzku z promocja.

Kryteria te zostaty zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13.12.2004 r. w
sprawie T-8/03 (...), z 25.05.2005 r. w sprawie T-67/04 (...)i z 7.10.2010 r. w sprawie T-59/08 (...).
Takze w wyroku z 6.02.2007 r. w sprawie T-477/04 (...)Sad ten stwierdzit, ze aby spetni¢ wymog
zwigzany z renomg, znak towarowy musi by¢ znany znacznej cze$ci odbiorcow potencjalnie nimi
zainteresowanych. Rozstrzygajagc o renomie sad dokonuje szczegdtowej i wszech-stronnej oceny
zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do =zakresu i poziomu dziatlan handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzgcych budowaniu renomy. Zwraca uwage na
rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wsréd konsumentéw, rozmiar, czestotliwo$¢ i
regularno$¢ sponsorowania réoznych wydarzen przyciggajacych duzg liczbe widzéw, pozwalajace na

uznanie, ze znak towarowy spetnia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci

odbiorcow. Dodatkowo nalezy wyjasni¢, ze stosownie do wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE wyda-
nego 3.09.2015 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sgdu wegierskiego w sprawie C-125/14 (...),
renoma znaku towarowego powinna by¢ wypracowana na terytorium tego panstwa cztionkéwskiego, w

ktérym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.




Uzywane w pkt 3 ust. 2 art. 296 p.w.p. pojecie ,podobienstwa” powinno by¢ rozumiane
odmiennie niz w pkt 2. Zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci, wydanym 10.12.2015 r. w
sprawie C-603/14 (...), ustawodawca ogranicza sie do wymogu, by byto ono w stanie sprawi¢, ze
zainteresowany krgg odbiorcéow nie tyle pomyli kolidujgce ze sobg oznaczenia, co je skojarzy, czyli
dostrzeze miedzy nimi zwigzek. Ochrona przewidziana w pkt 3., z ktérej korzystajg renomowane znaki
towarowe, moze zostaC zastosowana, nawet jesli kolidujgce oznaczenia wykazujg nizszy stopien
podobienstwa. Zadaniem sadu jest sprawdzenie, czy ze wzgledu na zaistnienie innych istotnych
czynnikow takich jak powszechna znajomos¢ lub renoma znaku towarowego zainteresowany krag

odbiorcow bedzie w stanie dostrzec zwigzek miedzy znakiem i oznaczeniem pozwanego.

Zaoferowany przez uprawniong materiat dowodowy przekonuje o tym, ze znaki nju.mobile sg
znakami renomowanymi. Mozna takze uzna¢, ze oznaczenie nau mobile jest do nich podobne w tym
sensie, ze niewatpliwie kojarzy sie z nimi. Zostato ono zbudowane w podobny sposdb z dwdch stow, z

ktérych pierwsze trzyliterowe zaczyna sie na litere ,n” i jest prawdopodobnie spolszczeniem
angielskiego stowa ,now”, jak ,nju” jest spolszczeniem angielskiego stowa ,new”. Drugie stowo w znaku i
oznaczeniu to ,mobile”. Znak i oznaczenie pisane sg matymi literami, z uzyciem (w odmiennym uktadzie
graficznym) jasnozielonej i niebieskiej kolorystyki, z wyrazng kropka dzielacg stowa w znakach

uprawnionej i nad literg ,i” w oznaczeniu uprawnionej.

Uznanie renomy znakéw nju.mobile i mozliwosci skojarzenia z nimi oznaczenia nau mobile nie
wystarcza jednak do stwierdzenia naruszenia. W tym zakresie sgd powinien sie kierowa¢ wskazaniami
zawartymi w wyroku Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 (...),
stanowigcego odpowiedz na pytanie prejudycjalne, a odnoszgcego sie do wyktadni przepisu art. 4 ust.
da pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawo-dawstw

panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do znakdéw towarowych.

W wyroku w sprawie C-252/07 Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze istnienie zwigzku miedzy
wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pdzniejszym, o ktérym mowa w wyroku z
23.10.2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 (...), a takze uzywanie pdzniejszego znaku powodujgce lub
moggce powodowal czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy
wczesniejszego znaku badz tez dziatajgce lub mogace dziata¢ na ich szkode, winno byé oceniane

catosciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci sprawy. Okolicznos¢, ze:

a wczesniejszy znak towarowy dla okreslonych towaréw i ustug cieszy sie duzg renomg i

a te towary i ustugi nie sg podobne lub w znacznym stopniu podobne do towardw i ustug, dla
ktérych zostat zarejestrowany pozniejszy znak, i
wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towardéw lub ustug, i

a pozniejszy znak przywodzi przecietnemu, wtasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i

rozsgdnemu konsumentowi na mys$l wczeéniejszy znak towarowy,

nie wystarczy jednak, aby dowies¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego powoduje lub moze
powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajgcego lub renomy wczesniejszego

znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziata¢ na ich szkode.
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Przedstawienie dowodu na okolicznosé, ze uzywanie znaku pozniejszego dziata lub moze
dziata¢ na szkode charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych
wczesniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania znaku pézniejszego lub
duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastgpi w przysztosci. Aktualnos¢ tego pogladu
znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sadéw unijnych. Nie ulega zas watpliwosci, ze w tym
postepowaniu powdd nie zaoferowat dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub

wysokiego prawdopodobienstwa jej wystgpienia.

Nalezy wyjasni¢, ze w obecnym brzmieniu przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. uzaleznia uznanie
naruszenia od stwierdzenia, ze uzywanie kolizyjnego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny

przynosi_nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku

wczesniejszego. W tym zakresie doszto do zmiany w poréwnaniu z brzmieniem ustawy Prawo wtasnosci
przemystowej sprzed 16 marca 2019 r., zgodnie z ktdérym do naruszenia znaku renomowanego

dochodzito juz woéwczas, gdy takie uzywanie mogto przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysé lub by¢

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego, a zatem wystarczajgce

byto stwierdzenie ryzyka wystgpienia negatywnych dla renomy znaku towarowego skutkow.

W ocenie Sadu uprawniona nie uprawdopodobnita, ze w efekcie uzywania dla ustug telekomuni-
kacyjnych oznaczeh nau mobile obowigzana uzyskata nienalezng korzysé¢ lub ze uzywanie to jest
szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy znakéw NJU.mobile. Nie mozna zatem uzna¢, ze
przyszte roszczenia spétki O., oparte na przepisach art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3

p.w.p. sg zasadne i zastugujg na zabezpieczenie. (a contrario art. 730" k.p.c.)

2. Odnosnie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Ustréj Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadzie wolnosci gospodarczej i swobody
konkurencji. Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to, jak dotkliwe skutki mogg wywiera¢ w sferze
intereséw innych uczestnikow obrotu, sg co do zasady dozwolone, kazdy przedsigbiorca funkcjonujacy
na polskim rynku moze wiec podejmowac dziatania zmierzajgce do pozyskiwania kontrahentéw —
nabywcow oferowanych przezen towardw i ustug. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o
ile sg one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazajg fundamenty konkurencji jako
takiej. (por.: Wojciech Pyziot, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia).
Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in.: zatoZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem
uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie za$ o ochrone konkret-
nego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidfowos$ci zachowania sie i dziatania
podmiotéw gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych prawach.

Realizacja konstytucyjnej zasady wolnoSci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie réwnowagi
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miedzy wolnoScig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,

okreslonymi w art. 1.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsigbiorstw oraz klientow, 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)

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

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

Konkurencyjne sg wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towaréw przez
zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej bgdz ostabienie cudzej. Naruszenie lub zagrozenie
intereséw gospodarczych innych uczestnikdw rynku musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg
one by¢ zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentow) i

niekorzystnie oddziatywac na ich sytuacje.

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

wilasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspétzycia spotecznego, jako normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalno$ci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne
z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte Srodki 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. Dla ustalenia dobrych obyczajéw
powazne znaczenie mogg mie¢ ustalane przez organizacje samorzgdu zawodowego kodeksy etyczne.
(por. M.Kepinski 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 przedsie-
biorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych
zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi mys$lgcych
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. 11l CKN 213/01
OSNC 2003/12/169) Sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami jako klauzula generalna, podlega ocenie sadu
z punktu widzenia tresci, motywow i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi
obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spotecznosc,

obowigzujgcymi w okreslonym Srodowisku.
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O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy 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 sposob, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez
potencjalnych adresatow. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie majg
charakter wzgledny, tylko adresatom dziatah 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. 415iart. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1
w sposob ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykfadowo
niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfadac¢ tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna
uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w art.
3ust. 1,
- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna peni funkcje korygujacg 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.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga¢ bedzie zatem ustalenia, na
czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego
deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam
nieujetego, ale odpowiadajagcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede
wszystkim w $wietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczg sie
w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak
Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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 rozpoznawalnos¢

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 art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca,
ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgdac:
1. zaniechania niedozwolonych dziatan
2. usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan
3. zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie
4. naprawienia wyrzgdzonej szkody, na zasadach ogélnych

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogélnych;




6. zasadzenia 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 byé dochodzone wytgcznie wéwczas, gdy w dacie zamknigcia rozprawy istnieje
stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przysztosci przez pozwanego regut uczciwej

konkurenciji.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie
towaréw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad 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 okreslonych w pkt 1. w odniesieniu do art. 296 ust. 2 pkt 2
p-w.p. nie mozna zatem uznaé, ze spétka N. dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji

stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsie-
biorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w bigd co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy,
godta, skrotu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesniej uzywanego, zgodnie z

prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa.

Wskazujgc ten przepis jako podstawe prawng przysziych roszczen uprawniona nie domagata
sie zaniechania przez obowigzang uzywania oznaczenia nau profit w firmie ani jako oznaczenia
przedsiebiorstwa. Nie wskazywata takze na prowadzenie przez nig przedsiebiorstwa pod nazwg nau
mobile. Zarzut naruszenia przez spétke N. regut uczciwej konkurencji w sposéb stypizowany w art. 5

nalezy zatem uznaé za chybiony.

Oceny naruszenia regut uczciwej konkurencji na gruncie art. 3 ust. 1 dokonuje sie stosujgc
odpowiednio reguty prawa znakow towarowych. Z przyczyn okreslonych w pkt 1. w odniesieniu do art.
296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie mozna zatem uznaé, Zze spétka N. dopuszcza sie czynu nieuczciwej

konkurenciji stypizowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Jak przyjmuje 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 ksztatfowane sg przez ludzkie postawy uwarunkowane zardbwno przyjmowany-
mi warto$ciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym praktykami Zycia gospodar-
czego (wyrok z 2.01.2007 r. V CSK 311/06). Pojecie dobrych obyczajéw konkretyzuje sie w okreslonym
stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznat
naruszenia wskutek dziatan przedsiebiorcy. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 27.02.2009 r. V CSK
337/08)

W orzecznictwie przyjmuje sie szerokg interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia
interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sadu Najwyzszego [...] interes przedsiebiorcy uzasadniajg-

cy domaganie sie ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on
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stopniowalny w zalezno$ci od podstawy i drogi ochrony, ktérg obierze uprawniony do ochrony
przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi zawsze wykazac¢ konkretne zmiany
w sytuacji majgtkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast
dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowarn, w konkretnym stanie faktycznym sam sposob
naruszenia dobrych obyczajow moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazajg

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 oznaczeh odrézniajgcych (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 pozyciji
rynkowej jego oznaczen odrézniajgcych (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
Swiadomosci konsumentoéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu
wilasnych wysitkdw | naktadoéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim
spofeczenstwie, i w kazdym razie zastugujgcej na aprobate, normy moralnej, zgodnie z ktérg nikt nie
powinien czerpac¢ nieuzasadnionych korzy$ci z cudzej pracy. (por. takze wyrok Sgdu 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 sadem, ze:

. uzywa oznaczenia z wczesniejszym pierwszenstwem wzgledem oznaczenia pozwanego;
. oznaczenie przedsigbiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;
. oznaczenie pozwanego wywoluje skojarzenie z wczesniej uzywanym renomowanym

oznhaczeniem powoda;
. uzywanie przez pozwanego oznaczenia bez uzasadnionej podstawy, moze przynosi¢ mu
nienalezng korzys¢ z odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego oznaczenia albo

moze szkodzié¢ tej zdolnosci odrézniajacej lub renomie.

Uzywanie przez pozwanego jego pOzniejszego oznaczenia moze negatywnie oddziatywac 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 zdolnos¢ do identyfikowania

towaréw lub ustug, dla ktérych jest on uzywany, jako pochodzgcych z danego przedsiebiorstwa,
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- szkodzi jego renomie, co okresla sie takze jako ,przy¢mienie" lub ,degradacje”, gdy towary, dla ktérych
pozwany uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia, sg odbierane przez odbiorcéw w taki sposdb,
ze zmniejsza sie atrakcyjnos¢ oznaczenia powoda,

- przynosi pozwanemu nienalezng korzys¢ 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 poézniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzysci z
uzywania oznaczenia podobnego do wczesniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienaleznej
korzysci, jezeli pozwany probuje 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 sposéb zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie mozna
domniemywac. Powdd zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towaréw (ustug)
lub pozycji rynkowej swego przedsigbiorstwa powinien wskaza¢ i udowodni¢ wymienione wyzej
przestanki. W ocenie Sadu spétka O. nie sprostala temu obowigzkowi, nie moze wiec zadac

zastosowania wzgledem spotki N. sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. (a contrario art. 730" k.p.c.)

Zarzgdzenie:
1. odnotowac, zakreslic,
2. odpis postanowienia doreczy¢ petnomocnikowi wnioskodawcy,
3. k. z wplywem za miesigc.

13.08.2019r.
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