Sygn. akt XXIl GWzt 87/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréow Przemystowych
w skladzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2016 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa A. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Poznaniu
przeciwko P.

0 ochrone prawa do unijnego znaku towarowego i zakazanie czyndéw nieuczciwej konkurencji

oddala powodztwo;

2. zasgdza od A. spofki z ograniczong odpowiedzialnosciag w Poznaniu na rzecz P. kwote 857

(osiemset piecdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

3. nakazuje pobranie od A. spdfki z ograniczong odpowiedzialno$cig w Poznaniu na rzecz Skarbu

Panstwa — Sgdu Okregowego w Warszawie kwote 81,26 (osiemdziesigt jeden 26/100) ztotych

tytutem zwrotu poniesionych wydatkéw.



Sygn. akt XXIl GWzt 87/15

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 30 listopada 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 80/15 Sad
udzielit A. spélce z ograniczong odpowiedzialnoscia w Poznaniu zabezpieczenia roszczenia o
zakazanie P. naruszania prawa do stownego wspdlnotowego znaku towarowego ATANER
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr. 011609054,
przez postugiwanie sie tym znakiem w obrocie gospodarczym dla oznaczania, reklamy i promoc;ji ustug
najmu nieruchomosci, poprzez zakazanie obowigzanej - na czas trwania postepowania - postugiwania
sie w obrocie gospodarczym stownym znakiem towarowym ATANER CTM-011609054 dla oznaczania
ustug najmu nieruchomosci, w szczegoélnosci w reklamie, domenach internetowych oraz dokumentach

handlowych lub ofertach dotyczgcych takich ustug.

28 grudnia 2016 r. A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Poznaniu wystgpita o:

1. zakazanie P. uzywania w obrocie gospodarczym stownego znaku towarowego ATANER
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr. 011609054 dla
oznaczania ustug najmu nieruchomosci oraz uzywania tego znaku:

1. wreklamie i promocji,

2. w nazwach domen internetowych i na stronach internetowych,

3. dokumentach i ofertach handlowych,

4. na banerach, bilbordach, portalach ogtoszeniowych i na tablicach reklamowych,

dotyczacych tych ustug;

2. nakazanie pozwanej zamieszczenia na wlasny koszt w ciggu dwdch tygodni od daty prawomocnego
wyroku ogtoszenia w ,(...)" i ,(...)", dwukrotnie w kazdym tytule w kolejnych tygodniach, kazdorazowo
na powierzchni nie mniejszej niz V4 catkowitej powierzchni strony, o tresci: ,, P. prowadzgca dziatalnos$¢
gospodarczg pod nazwg P. przeprasza spotke A. sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, za to, ze

bezprawnie uzywata wspdlnotowego znaku towarowego ,ATANER” dla oznaczania swej dziatalnoSci’.

3. zwrot kosztow procesu. (k.2-116)

P. zazadata oddalenia powddztwa i zasgdzenia na jej rzecz zwrotu kosztow zastepstwa
procesowego. (k.125-210, 211-274)

Sad ustalil, ze:

A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Poznaniu prowadzi od 1992 r., nieprzerwanie pod
tg sama firmg, dziatalnos¢ produkcyjng w zakresie budownictwa i wyposazenia wnetrz, Swiadczy ustugi
wynajmu i wydzierzawiania nieruchomosci oraz administrowania nieruchomosciami. (dowdd: odpis z
KRS k.23-27)



Dzieki dobrej jakosci Swiadczonych przez nig ustug, powddka stata sie rozpoznawalna i ceniona
na (...) rynku ustug budowlanych i deweloperskich. Byla tez wielokrotnie nagradzana. (dowdd:
dyplomy, nagrody i certyfikaty k.28-40, 310-314, materiaty reklamowe i wydruki ze stron internetowych
k.306-309, 315-324, zeznania $wiadka C. k.352, zeznania strony S. k.399) Powddka wynajmuje lokale
uzytkowe i mieszkalne potozone w Poznaniu. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.186-191, 231-
234, zeznania Swiadka C. k.352)

Spoice A. stuzy prawo do stownego unijnego znaku towarowego ATANER zarejestrowanego w
Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr. 011609054 z pierwszenstwem
od 27 lutego 2013 r. m.in. dla ustug w klasach 36. (zarzadzanie i administrowanie nieruchomosciami,
wycena nieruchomosci, wynajmowanie mieszkan, posrednictwo w obrocie i wynajmowaniu
nieruchomosci, powierzchni mieszkalnych i biurowych) i 37. (ustugi budowlane i naprawy) klasyfikacji
nicejskiej. (bezsporne — tak tez $wiadectwo rejestracji k.87-95) Powddka jest takze wiascicielem
licznych krajowych znakéw towarowych, m.in. stownego znaku ATANER (R.076170) chronionego z

pierwszenstwem od 9 sierpnia 1991 r. dla towaréw i ustug w klasach 6, 19 i 37 klasyfikacji nicejskiej

oraz stowno-graficznego znaku towarowego P (R.276698) zarejestrowanego 5 czerwca 2015
r. dla towardw i ustug w klasach 6, 19, 36 i 37 klasyfikacji nicejskiej (bezsporne — tak tez wydruk z bazy

uprp.pl k.96, zestawienie k.97-99)

P. prowadzi pod firmg P. w Maszkowie dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wynajmowania

turystycznych obiektow noclegowych i miejsc krétkotrwatego zakwaterowania. W obrocie pozwana

O

ATANER

APARTAMENTY

postuguje sie oznaczeniami: stownym ATANER APARTAMENTY i stowno-graficznym . Za
posrednictwem strony internetowej pod adresem (...) oferuje ustugi zakwaterowania krétko- i
srednioterminowego w dwoch luksusowych apartamentach w Koszalinie i Dartowie przeznaczone dla
turystow, gosci biznesowych i rodzin z dzie¢mi. Mozna je rezerwowaé poprzez portale turystyczne:
(<) (-2 Gy () (), czy (...). Swoje lokale pozwana oferuje i reklamuje na portalu
spotecznosciowym (...). Informacje o nich znalezé mozna w lokalnych bazach noclegowych. (dowdd:
informacje z CEIDG k.22, wydruki ze stron internetowych k.41-86, 139-164, 165-170, 279-281, 360-
304, 387, materiaty reklamowe k.258-259, 266-269, katalog turystyczny k.173-175, warunki handlowe
k.383-386, zeznania swiadkéw D.i P. k.352, zeznania pozwanej k.399)

Znak stowno-graficzny przedstawia w zamiarze twércy mieszkanie na dobe, nawigzujgc do
krotkoterminowego pobytu turystycznego (stohce i ksiezyc wpisane w klucz). (dowdd: fotografie k.171,
172, zeznania $wiadka R. k.399)

(...), (koncepcyjnie palindrom imienia R.) jest oznaczeniem uzywanym przez wielu
przedsiebiorcow prowadzgcych na (...) rynku dziatalno$¢ gospodarczg w réznych dziedzinach, takze

zwigzang z nieruchomosciami. (dowdd: informacja z CEIDG k.176-183)



Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone
zostaty przez Sad w oparciu o zaoferowany przez strony materiat dowodowy. Ztozyly sie nan
dokumenty, wydruki ze stron internetowych, zeznania $wiadkéw i stron postepowania, ktére —
uzupetniajgc sie - wszechstronnie obrazowaty przedmiot i sposoéb prowadzenia przez kazdg ze stron
dziatalnosci gospodarczej z uzyciem przeciwstawianych sobie unijnego znaku towarowego i
oznaczenia ATANER APARTAMENTY. W zasadzie strony nie spieraty sie o fakty lecz o ich ocene

prawng decydujgcg o stwierdzeniu naruszenia i zastosowaniu przez Sad odpowiednich sankgciji.

Sad zwazyt:

I. Naruszenie prawa do znaku towarowego:

Prawo wytgczne jest przyznawane, by umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegolnych intereséw, zadbanie o to, aby znak mogt spetniaé wszystkie jego funkcje, zaréwno

wskazania pochodzenia towaru/ustugi, jak i gwarancyjng, komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng.

Wykonywanie teqgo prawa jest zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie

okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub moze wptywaé na ktérgkolwiek z tych funkciji. (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 potaczonych od C-236/08 do C-238/08 (...) i (...)) Podstawowg funkcja

znaku towarowego jest przy tym gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwosci

okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez ewentualnosci
wprowadzenia w btgd) ich od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunatu z
23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), 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 {(...))

Unijny znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym funkcjonujgcym w oparciu o unormo-
wania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (zmienionego rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z
16/12/2015 r.), ktére reguluje w sposob catosciowy w szczegdlnosci zasady jego rejestracji, wynikajace
Z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako czesé
acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
zastosowanie. Zasadniczo, sg one powtdrzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG
z 21/12/1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
zZnakéw towarowych. Implementujgca jg ustawa z 30/06/2000 r. prawo wiasnosci przemystowej
znajduje zastosowanie wytgcznie tam, gdzie brak jest odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu,
w szczegolnosci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wiasciwych przepiséw prawa krajowego.
Whbrew przekonaniu powddki, uzupetniajgcej funkcji ochronnej dla znaku unijnego nie petni natomiast
ustawa z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (relacja ust. 1i 2 art. 14 rozporzadzenia).

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzadzenia stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych

przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego znaku towarowego jego witasciciel znaku jest



uprawniony do zakazania osobom trzecim, niemajacym jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w

odniesieniu do towarow lub ustug, oznaczenia, w przypadku gdy jest ono:

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

b. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardw lub ustug, dla ktérych znak zostat
zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w bigad, ktére obejmuje
prawdopodobiehstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

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

odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i
oznaczenie nalezy porownywaé catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy
odrézniajgce, 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 catos¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)) Znak i oznaczenie sg
natomiast do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sg przynajmniej
czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu UE z 23/10/2002 r. w
sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku sg one identyczne, czy tez mozna
mowi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znak i oznaczenia oraz ich cato$ciowego 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 (...))

Przy ocenie uwzglednia sie pierwotng i wtérng zdolnos¢ odrézniajgcg znaku towarowego.

Istnieje pewna wspoizaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrdzniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajgcym z jego
znajomosci wsréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegollnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugosé okresu jego uzywania,
wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcéow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzacych z danego przedsiebiorstwa, jak rowniez 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.)



Wystepujgc na droge sgdowg przeciwko P. spétka A. zdecydowata sie na ochrone przed
naruszeniami unijnego znaku towarowego ATANER, prawo z jego rejestracji zostato wskazane wprost
w tresci kazdego roszczenia, jakkolwiek wiec w motywach pozwu i w toku postepowania powddka
powotywata sie takze na krajowe prawa wylgczne i interesy gospodarcze, to nie sformutowata na ich
podstawie odpowiednich zgdan. Stwierdzenie przez Sgd ewentualnego naruszenia i zastosowanie

odpowiednich sankcji stanowitoby wiec naruszenie przepisu art. 321 k.p.c.

Prawo z rejestracji znaku Unii Europejskiej nie byto przez pozwang kwestionowane. Powddka
przedstawita dowody jego wieloletniego uzywania (wczesniej — od 1991 r. jako firmy, nazwy
przedsiebiorstwa i krajowego znaku towarowego) uzasadniajgcego uznanie, ze znak ATANER posiada
wysokg wtérng zdolnos$¢ odrdzniajgcg. Powddka nie przedstawita jednak dowoddw mogacych
potwierdzi¢ poziom jego znajomosci, faktycznej rozpoznawalnosci w relatywnym kregu konsumentéw —
0sOb zamieszkatych na terytorium catej Unii Europejskiej, ktére mogg by¢ zainteresowane korzysta-
niem z ustug pozwanej, ktére oznaczenie ATANER APARTAMENTY miatyby skojarzy¢é znany im znak
towarowy ATANER. Zeznania swiadka C. bedgcego pracownikiem spotki majg charakter subiektywny
i dos¢ ogolny, nie sg oparte na wynikach wykonanych badan opinii publicznej. Wydruki ze stron
internetowych i materiaty prasowe przekonujg raczej o lokalnym charakterze uzywania znaku,
ograniczonym do Poznania, moze (...). Jego udokumentowana znajomos$c¢ jest wysoka wytgcznie w

odniesieniu do ustug budowlanych i deweloperskich.

Bezspornym w sprawie jest fakt uzywania przez P. oznaczen: stownego ATANER
APARTAMENTY (w nazwie domeny internetowej w pisowni (...)) i stowno-graficznego ze stownym
elementem odrézniajgcym ,ataner apartamenty”. Nie ulega watpliwosci Sadu, ze oznaczenia te sg
podobne do zarejestrowanego na rzecz powddki znaku towarowego majg bowiem identyczny
(fonetycznie, wizualnie i koncepcyjnie) element ,(...)", podczas gdy stowa ,(...)" i ,.(...)” majg charakter
opisowy, wskazujgc na towar i domene internetowg. Element stowny ,(...)", koncepcyjnie palindrom
zehskiego imienia R., ma dystynktywny charakter dla towaréw i ustug, dla ktérych zostat
zarejestrowany na rzecz powodowej spotki. Jest to jednak réwnoczesnie dos¢ popularne stowo
uzywane w firmie i/lub nazwie przedsiebiorstwa przez osoby prowadzgce dziatalno$¢ gospodarcza,
szczegolnie gdy przedsiebiorca jest kobietg o imieniu R.. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w
tym postepowaniu. Pozwana w oznaczeniu $wiadczonych ustug postuzyta sie palindromem swojego
imienia, nie nawigzujac do firmy i nazwy przedsigebiorstwa powddki. Stwierdzenie to jest o tyle
znaczgce dla rozstrzygniecia sprawy, ze przy ocenie naruszenia nalezato uwzgledni¢ swiadomos$é
konsumentéw istnienia w obrocie gospodarczym wielu przedsiebiorcéw uzywajgcych dla swoich

towarow i ustug oznaczenia (...).

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug sad bierze pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznoéci), 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
(.--), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Nalezy podkresli¢, ze po zmianie rozporzadzenia przepis



art. 28 w ust. 7 stanowi wyraznie, iz wystepowanie towaréw i ustug w tej samej klasie klasyfikacji
nicejskiej nie stanowi podstawy, by uznac je za podobne do siebie, a ich wystepowanie w réznych

klasach nie stanowi podstawy, by uznac je za niepodobne.

Znak towarowy ATANER zostat zarejestrowany pod nr. 011609054 dla towardw i ustug w
klasach klasyfikacji nicejskiej:
6. armatura metalowa do przewodow; blacha; blacha cynowana; przewody do centralnego ogrzewania;
cermetale; dachéwka metalowa; pokrycia dachowe; drzwi i okna metalowe; futryny; konstrukcje;
materiaty konstrukcyjne metalowe; ogrodzenia; okucia; przewody ciSnieniowe; antenowe i
wodociggowe; rynny; schody; siatki i rusztowania; sufity; Sruby; zawory; ztgczki rur; zbrojenie.
19. beton; belki niemetalowe; cement; cegty; dachdéwka; pokrycia dachowe; drewno budowlane i
uzytkowe; drzwi; okna; futryny; gips; gzymsy; konstrukcje i materiaty konstrukcyjne niemetalowe;
marmur; ogrodzenia; siatki; parkiety; rynny; schody; smota; ramy; rury i spoiwa do murdw; stropy;
sufity; szyby; Sciany; wapno; zaprawa murarska; zuzel; zwir; ptyty; ptytki.
36. ustugi zarzadzania i administrowania nieruchomosciami, powierzchniami mieszkaniowymi i
biurowymi; wycena nieruchomosci; wynajmowanie mieszkan; posrednictwo w obrocie i wynajmowaniu
nieruchomosci; powierzchni mieszkalnych i biurowych.
37. ustugi budowlane; naprawy; ustugi instalacyjne; budowa budynkéw mieszkalnych i przemystowych;
budowa drég i mostéw; ustugi remontowo-budowlane; malowanie; gipsowanie; murarstwo; hydraulika;
montaz rusztowan; instalowanie i naprawy ogrzewania; rozbiorki budynkéw; uszczelniania i ocieplanie
budynkow; wypozyczanie sprzetu budowlanego; zabezpieczanie przed korozjg; stolarstwo; ustugi
zwigzane z utrzymywaniem obiektéw w ciggtej uzywalnosci; konserwacje; ustugi przywracajgce obiekt
do stanu uzywalnosci po zuzyciu i uszkodzeniu - restauracja istniejgcych budynkéw lub innych

uszkodzonych obiektow; ktére majg by¢ przywrécone do stanu pierwotnego; nadzér budowlany.

P. Swiadczy ustugi, ktére nie stanowig wynajmowania mieszkan, lecz ich udostepnianie na
krotki pobyt lub nocleg, zaliczane do klasy 43. klasyfikacji nicejskiej (wynajmowanie pomieszczen na
pobyt czasowy). Ma to o tyle istotne znaczenie, ze rézny jest krag klientow zainteresowanych
nabyciem lub wynajeciem mieszkania (nie tylko o wysokim standardzie) i tych korzystajgcych z ustug
pozwanej w zwigzku z krétkoterminowym pobytem poza miejscem statego zamieszkania w celach

turystycznych lub stuzbowych.

W tym miejscu nalezy tez zwréci¢ uwage na sformufowanie roszczeh zakazowych, ktére
odnoszg sie wytgcznie do “ustug najmu nieruchomosci’. Zadanie spotki A. profesjonalnie
reprezentowanej przez kilku petnomocnikéw, stgd nie moze by¢é mowy o omyice lub niefortunnym
okres$leniu, odnosi sie do ustug dla ktérych znak ATANER nie jest zarejestrowany (nieruchomosci inne
niz mieszkania) i ktérych pozwana nie $wiadczy. Powddka podtrzymywata takie zgdanie pomimo
wyjasnienia przez pozwang i udokumentowania charakteru swiadczonych ustug. Nawet jednak gdyby
uzna¢, ze udostepnianie lokali (apartamentéw) na pobyt krétkoterminowy miesci sie w pojeciu ustug
»Najmu” nieruchomosci, to ustugi dla ktérych znak towarowy ATANER jest chroniony nie sg identyczne
ze Swiadczonymi przez pozwana, stwierdzenie naruszenia prawa wylgcznego przez uzycie przez
pozwang dla podobnych ustug podobnego oznaczenia zalezy zatem od istnienia ryzyka konfuzji

konsumenckiej. (art. 9 ust. 2b rozporzadzenia)



Catosciowa ocena naruszenia zaktada pewng wspoétzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami, w szczegélnosci podobiehstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug, ktérych one
dotyczg, przy czym niski stopief podobienstwa towardw i ustug moze by¢ zréwnowazony znaczacym
stopniem podobienstwa znakoéw 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 mys$| utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
/ ustugi pozwanego, uznajac, ze pochodzg one z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie mogtaby
uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsigbiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-
108/97 i 109/97 (...), z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (...) i
wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 (...)) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w bitad
powinno by¢ oceniane w sposob catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta,
przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemne;j
zaleznosci miedzy podobiefAstwem oznaczen i towardw lub ustug, ktérych one dotycza. (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 (...) oraz wyroki Sadu z
9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 {(...))

Wiasciwy krag odbiorcéw skiada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowa¢ 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 mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych
znakéw towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie¢ na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz.
Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktory
wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalno$ci 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 (...))

Przy ocenie ryzyka konfuzji konsumenckiej nalezy wzig¢ pod uwage sposéb w jaki pozwana
Swiadczy ustugi. Stanowigce jej wlasnos¢ zaledwie dwa apartamenty sg prezentowane na portalach
turystycznych, gdzie decydujgce o skorzystaniu z oferty jest potozenie, wyglad i wyposazenie lokalu
oraz cena za pobyt. Pozwana jest drobnym przedsiebiorcg, jej apartamenty nie nalezg do zadnej sieci,
stad informacja o wtascicielu lokalu ma dla wiekszosci klientéw drugorzedne znaczenie lub nie ma
zadnego znaczenia. Zwazywszy wielkos¢ i standard lokali oraz poziom cen nalezy uznac¢, ze
konsument, ktéry jest nalezycie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny bardziej szczegétowo
bedzie analizowat oferte, nie ograniczajgc sie do skojarzenia oznaczenia (...) ze spoétkg, ktéra pod
znakiem towarowym ATANER buduje i wynajmuje lokale mieszkalne i uzytkowe oraz swiadczy ustugi

deweloperskie.



Nawet jesli niektérym z klientdow oznaczenie pozwanej skojarzy sie ze znanym im znakiem
towarowym ATANER, to brak podstaw do stwierdzenia, ze ich znaczna czes¢ moze uznaé, iz
apartamenty w Koszalinie i Dartowie nalezg do powodowej spotki lub podmiotu powigzanego z nig
gospodarczo. Odmienny charakter lokali, ich przeznaczenie, sposob swiadczenia ustug przemawiajg
przeciwko przyjeciu tezy o prawdopodobienstwie wprowadzenia nabywcéw w btad co do pochodzenia
ustug P.. Pozwana nie narusza zatem prawa wytacznego spotki A. w sposob stypizowany w art.

9 ust. 2b rozporzadzenia.

W przekonaniu Sgdu, powoédka nie moze takze skutecznie zada¢ ochrony znaku
towarowego ATANER, powotlujac sie na jego renome, a zatem na podstawie art. 9 ust. 2¢c
rozporzadzenia: Orzecznictwo sgdéw unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu Najwyzsze-
go z 10/02/2011 r. IVCSK 393/10) utozsamia za renome ze znajomoscig znaku towarowego, jego
stawg, nie za$ z jakos$cig towardw lub ustug, dla ktérych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscig). Juz
w wyroku z 14/09/1999 r. w sprawie C-375/97 ((...)) Europejski Trybunat Sprawiedliwo$ci stwierdzit, ze
elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomos$¢ przez relewantnych odbiorcow na okreslonym
terytorium (niekoniecznie powszechna znajomos¢ w rozumieniu art. 6" Konwenciji paryskiej o ochronie
wiasnosci przemystowej z 20/03/1883 r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest spetnione, sad musi wzigé
pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegdlnosci:

Q udziat w rynku,
Q intensywnos$é, zasieg geograficzny i okres uzywania,

Q 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 speti¢ wymédg
zwigzany z renomg, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow potencjalnie nimi
zainteresowanych. Rozstrzygajgc o renomie sgd dokonuje szczegoétowej i wszech-stronnej oceny
zaoferowanych mu dowoddéw w odniesieniu do zakresu i poziomu dziatan handlowych,
sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzgcych budowaniu renomy. Zwraca uwage na
rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wséréd konsumentéw, rozmiar, czestotliwos¢ i
regularnos¢ sponsorowania réznych wydarzeh przyciggajgcych duzg liczbe widzéw, pozwalajgce na

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

Dodatkowo nalezy wyjasni¢, ze stosownie do wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE wydanego
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 czionkowskiego, w

ktorym dochodzi do naruszenia znaku towarowego.

Powddka nie dowiodta w tym postepowaniu, ze unijny znak towarowy ATANER cieszy sie
renomg na terytorium tych panstw czionkowskich Unii Europejskiej, na ktérych pozwana uzywa
kwestionowanych oznaczen. Zwazywszy, ze portale turystyczne majg zasieg miedzynarodowy, wysoka
znajomos¢ znaku ATANER wsréd klientdw zainteresowanych wynajmem mieszkan i lokali uzytkowych
na terenie (...), czy nawet catlego naszego panstwa nie jest wystarczajgca do udzielenia znakowi

ochrony przynaleznej renomowanym znakom towarowym.



Nawet jednak gdyby znak ten uznaé za renomowany, nie ma dostatecznych dowodow jego
naruszenia. W tym zakresie sgdy witasciwe w sprawach znakéw unijnych powinny sie kierowac
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. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. Trybunat stwierdzit w
nim, ze istnienie zwigzku miedzy wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem
pozniejszym, o ktérym mowa w wyroku z 23/10/2003 r. wydanym w sprawie C-408/01 (...), a takze
uzywanie pézniejszego znaku powodujgce lub mogace powodowaé czerpanie nienaleznych korzysci z
charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego znaku badz tez dziatajgce lub mogace dziataé
na ich szkode, winno by¢ oceniane catosciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci

sprawy. To, ze poézniejszy znak przywodzi na mys$l przecietnemu, wiasciwie poinformowanemu,

dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi znak wcze$niejszy, jest jednoznaczna z

istnieniem miedzy nimi takiego zwigzku. Okolicznos¢, ze :

a wczesniejszy znak towarowy dla okreslonych towardw 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

a wczesniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw lub ustug, i

a poézniejszy znak przywodzi przecietnemu, wtasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu
i rozsgdnemu konsumentowi na mysl wczesniejszy znak towarowy,

nie wystarczy by dowiesé, ze uzywanie podzniejszego znaku towarowego powoduje lub moze

powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego

znaku towarowego badz tez dziata lub moze dziata¢ na ich szkode. Przedstawienie dowodu na

okolicznos$é, ze uzywanie znaku poézniejszego dziata lub moze dziala¢ na szkode charakteru

odrézniajgcego wczesniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego

zachowania przeciethego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wczesniejszy znak jest

zarejestrowany, bedacej konsekwencjg uzywania znaku pézniejszego lub duzego prawdopo-

dobienstwa, ze taka zmiana nastapi w przysztosci. Aktualnosc tego pogladu znajduje potwierdzenie

w aktualnym orzecznictwie sgdéw wspolnotowych (np. ostatnio np. wyrok TS UE w sprawie C-125/14).

Nie ulega zas watpliwosci, ze w tym postepowaniu powddka nie zaoferowata dowodu na potwierdzenie

zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub wysokiego prawdopodobienstwa jej wystgpienia.

W konsekwenciji, spotka A. nie moze skutecznie zgda¢ zastosowania wzgledem pozwanej
sankcji naruszenia. Dodatkowo nalezy wskazaé, ze zadanie z pkt 3. pozwu jest pozbawione
podstawy prawnej: Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytacznie przepisom rozporzgdze-

nia. Przepis art. 9 stanowi w ust. 3, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane m.in.:

b)  oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

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

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
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W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegoélne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujacag mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych jego grozbe. Stosuje
rowniez takie srodki, zgodnie z przepisami swego prawa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z 30 czerwca 2000 r.
prawo wtasnoS$ci przemystowey.

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

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, ha whniosek
uprawnionego, o bedacych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegollnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzone;j
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 informac;ji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

Odmiennie niz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo wiasnosci przemystowej -
w wersji obowigzujgcej od 2007 r. - nie przewiduje ziozenia przez naruszyciela o$wiadczenia o

przeproszeniu za naruszenie prawa do znaku towarowego, takze unijnego.

Il. Naruszenie zasad uczciwej konkurenciji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji
rynkowej. (tak Sgd 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 zafozeniem 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 regquty, nie zas$ o
ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidtowoS$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 miedzy wolnoScig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, okreSlonymi w art. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane
jest kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek :

O czyn ma charakter konkurencyjny,
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Q narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

Q 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¢ swiadomosé
skutkéw jakie rzeczywiscie moze wywrzeé, bez znaczenia jest przewidywanie przezeh mozliwosci
naruszenia intereséw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wytgcznie dziatania zewnetrzne,
adresowane do innych uczestnikébw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla
oferowanych przez nich towaréw przez zwigkszenie wilasnej efektywno$ci gospodarczej bagdz
ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢
zdolne wywiera¢ wptyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie
oddziatywa¢ na ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposéb, w jaki
dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatow. 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 przepisdéw, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepisbw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie doébr osobistych,
prawa wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumie¢
nalezy podobnie do zasad wspotzycia spotecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje
catoksztalt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte $rodki i konsekwencje przedsiebranych dziatan. Czyn
sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to
od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kepinski Problemy ogdélne nowej ustawy o zwalczaniu

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

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajéw w ogole lecz do zachowania przedsie-
biorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogélnych
zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi myslgcych
sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalno$ci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26/09/2002 r. IIl CKN
213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzeczno$¢ 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 spotecznosé, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

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 przyktadowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfada¢ tak, ze ogolne okreslenie i

przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegotawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:
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a 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,

a wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17,
a klauzula generalna petni funkcje korygujgca w stosunku do przepiséw szczegdlnych. 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.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesdw tego przedsiebiorcy, ktéry poniost 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

rynkowedgo oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie
oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientdbw w btgd co do
pochodzenia, ilosci, jakosci, sktadnikow, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci zastosowania,
naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie
wigze sie z korzystaniem z nich. Dla oceny sprzecznosci dziatania pozwanego z regutami uczciwej
konkurencji na gruncie tego przepisu nalezy stosowac¢ odpowiednio zasady wypracowane w prawie
znakow towarowych. Z przyczyn oméwionych w pkt I. nie mozna zatem uznaé za udowodnione,
ze pozwana dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k.
Jakkolwiek nie ulega watpliwosci relatywne pierwszenstwo uzywania przez powodke oznaczenia
ATANER, to nalezy wykluczy¢ wprowadzenie w btad klientow pozwanej w efekcie uzywania przez nig
oznaczen ATANER APARTAMENTY.

Dziatania pozwanej nie mozna takze uznaé¢ za czyn zdefiniowany 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 sposob
wyczerpujgcy, poniewaz Kksztaftowane sg przez Iudzkie postawy uwarunkowane zaréwno
przyjmowanymi warto$ciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym praktykami
Zycia gospodarczego (wyrok z 2/01/2007 r. V CSK 311/06). Pojecie dobrych obyczajéw konkretyzuje
sie w okreslonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki
konkretnie dobry obyczaj doznat naruszenia wskutek dziatan przedsigbiorcy. (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
uzasadniajgcy domaganie sie ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru.
Jest on 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
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w sytuacji majgtkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast
dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam
Sposoéb naruszenia dobrych obyczajéw 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 oznaczen odrézniajgcych (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 szczegodlnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegolnej pozyciji
rynkowej jego oznaczen odrézniajgcych (fj. 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 przedsiebiorstwa,
lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w
Swiadomosci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu
wilasnych wysitkéw i naktadéw finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim
spofeczeristwie, | w kazdym razie zastugujgcej na aprobate, normy moralnej, zgodnie z ktorg nikt nie
powinien czerpac 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
odrozniajgcej a w konsekwencji sity atrakcyjnej, a takze w dalszej kolejnosci wartosci handlowej.
(wyrok Sgdu 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 uzyskac¢ ochrone przedsigbiorca powinien wykazaé 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 korzysé 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 sposéb, ze:
- szkodzi jego zdolnoSci odrdzniajgcej, gdy w wyniku dziatania pozwanego dochodzi do rozmycia
tozsamosci oznaczenia, w oczach odbiorcéw ostabiona zostaje jego zdolno$¢ do identyfikowania
towaréw lub ustug, dla ktérych jest on uzywany, jako pochodzacych z danego przedsiebiorstwa,
- szkodzi jego renomie, co okresla sie takze jako ,przyémienie" lub ,degradacje", gdy towary, dla
ktérych pozwany uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia, sg odbierane przez odbiorcow w
taki sposéb, ze zmniejsza sie atrakcyjnos¢ oznaczenia powoda,
- przynosi pozwanemu nienalezng korzys¢ ze zdolnosci odrézniajgcej lub renomy oznaczenia powoda
(spasozytnictwo", ,free-riding"). Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki przypisaniu

wizerunku wczesniejszego oznaczenia lub cech, ktére ono reprezentuje towarom oznaczonym
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identycznym lub podobnym poézniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzysci z
uzywania oznaczenia podobnego do wczesniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie
nienaleznej korzysci, jezeli pozwany probuje dziala¢ ,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
domniemywaé. Powdd zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towardw i
ustug lub pozycji rynkowej swego przedsigbiorstwa powinien wskazac i udowodni¢ wymienione wyze;j
przestanki. W ocenie Sadu spotka A. nie sprostata temu obowigzkowi, nie moze wiec zgdac
zastosowania wzgledem P. sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., ktére przede wszystkim powinny by¢

sformutowane w tresci powddztwa.

O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Optaty okres$la rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w
sprawie opfat za czynnosci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptfaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajgc optate sgad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wkfad pracy adwokata w przyczynienie sie¢ do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okre$lone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata
nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokosé zalezy od
wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie 0 naruszenie prawa z rejestracji

wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnika pozwanej wykonujacego zawdd adwokata bedzie wynagrodzenie w

minimalnej wysokosci. (840 zt + 17 zt tytutem optaty skarbowej od petnomocnictwa)

Sad obcigzyt spotke A. obowigzkiem zwrotu wydatkéw poniesionych przez Skarb Panstwa na
pokrycie kosztdw stawiennictwa swiadka na rozprawie. (art. 83 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o

kosztach sgdowych w sprawach cywilnych).

17/06/2016 r.
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