Sygn. akt XXII GWzt 18/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2012 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Monika Gebel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2012 r. w Warszawie

sprawy z powodztwa (...) Inc. z siedziba w P. (USA)

i(...) spoiki z ograniczong odpowiedzialnoScia w W.

przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnosScia w W.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspélnotowych znakoéw towarowych i praw autorskich oraz o zakazanie czynéow
nieuczciwej konkurencji

1.
oddala powodztwo;
2.

zasgdza od (...) Inc. z siedziba w P. na rzecz (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. kwote 3.368,50 (trzy
tysiace trzysta sze$cdziesiat osiem 50/100) zlotych, tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego;

3.

zasadza od (...) sp6lki z ograniczona odpowiedzialnos$cia w W. na rzecz (...) spolki z ograniczona odpowiedzialnoécia
w W. kwote 3.368,50 (trzy tysiace trzysta sze$tdziesigt osiem 50/100) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa
procesowego.

Sygn. akt. XXII GWzt 18/10

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 24 VI 2010 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 8/10 Sad udzielit (...) Inc.z siedziba w (...)
spolce z 0.0.w W.zabezpieczenia ich roszczen wzgledem (...) spolce z 0.0.w W.. Na skutek zazalenia obowiazanej, Sad
Apelacyjny w Warszawie w dniu 21 X 2010 r. postanowil o zmianie zaskarzonego postanowienia i oddalit wniosek
zlozony 18 VI 2010 1. (sygn. akt IACz 1408/10)

14 VII 2010 1. (...) Inc. z siedzibg w P. wniosla o :

1.



zakazanie (...) spolce z 0.0.w W.naruszania jej prawa do wspdlno-towego znaku towarowego nr (...), tj. uzywania
oznaczenia (...)oraz importowania, sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w
postaci kucykéw pod nazwa (...),

2.

podanie do publicznej wiadomo$ci informacji o wyroku w przypadku rozstrzygniecia o naruszeniu praw (...) Inc. do
wspolnotowego znaku towarowego nr (...),

3.

zakazanie pozwanej naruszania przynaleznych jej praw autorskich, tj. importowania, sktado-wania, wprowadzania
do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek przedstawiajacych postaci kucykéw z charakterystyczng kolorowa
grzywa, fantazyjnie zarysowanym okiem oraz ogonem z dtugim kolorowym wlosiem, nasladujacych zabawki w postaci
kucyka (...),

(...) spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w W. wniosla o :
1.

zakazanie pozwanej dopuszczania sie czyndéw nieuczciwej konkurencji, tj. uzywania oznacze-nia (...J)lub innej nazwy
podobnej do (...)oraz importowania, skltadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w
postaci kucykdéw pod nazwa (...)lub inng nazwa podobng do oznaczenia (...),

2.

usuniecie skutkdw nieuczciwej konkurencji przez nakazanie pozwanej zniszczenia znajdujacych sie w jej dyspozycji
zabawek i opakowan zabawek (...)oraz wycofania od dystrybutoréw wprowadzanych do obrotu i niebedacych jeszcze
ich wlasnoécia zabawek (...),

3.

nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w 3 kolejnych ogoélnopolskich wydaniach gazet (...)i (...) , na stronach
redakcyjnych po$wieconych ekonomii, obramowanych i widocznych ogloszen przy uzyciu czcionki Times New Roman
12, o powierzchni co najmniej 25% strony kazdej z tych gazet, o nastepujacej tresci : (...) Sp. z 0.0.przyznaje, ze
wprowadzanie do obrotu zabawek(...)ludzaco podobnych do zabawek (...)sprzedawanej przez (...) sp. z 0.0.moglo
wprowadzi¢ konsumentéw w blad co do tozsamosci producenta tego towaru i naruszalo zasady uczciwej konkurencji

(...) Sp. z 0.0. wyraza glebokie ubolewanie z powodu powyzszych naruszen.
(...) Sp.zo.o.

oraz o upowaznienie powodek — na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. — do zastepczego wykona-nia Swiadczen okreslonych
w pkt 3. na koszt pozwanej, jezeli w ciagu 14 dni od daty uprawo-mocnienia sie orzeczenia, obowiazek ten nie zostanie
przez nia dobrowolnie wykonany.

Whiosly przy tym o zasadzenie na rzecz powddek zwrotu kosztow postepowania. (k.2-519)

(...) spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w W. zazqdala oddalenia powédztwa i zwrotu
kosztow postepowania. Podnosila liczne zarzuty zaréwno formalne, jak i materialnoprawne. (k.548-807)

Postepowanie w niniejszej sprawie prowadzone bylto zgodnie z regutami obowigzuja-cymi w sprawach gospodarczych,
ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosci zglaszania w okresSlonych terminach twierdzen o okoliczno$ciach
faktycznych i dowodéw na ich poparcie. Ze wzgledu na nieprzestrzeganie przez strony zasad okre§lonych w art.

479" § 11 art. 479'* § 2 k.p.c. Sad postanowil o pominieciu twierdzen i oddaleniu wnioskéw dowodowych,
ktére nie zostaly zgloszone w pozwie i w odpowiedzi na pozew. Sad przeprowadzil postepowanie dowodowe w



zakresie w jakim zaoferowane mu dowody mogly mie¢ istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sporu. Oddalit wniosek
powddek o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego z zakresu wlasno$ci intelektualnej, zgodnie bowiem ze wskazaniem
Europejskiego Trybunaltu Sprawiedliwo$ci, ocena ryzyka konfuzji konsumenckiej ma charakter normatywny. Zlozone
przez strony opinie prywatne, Sad potraktowat jako uzasadnienie ich stanowisk.

Sad ustalil, ze :

(...) Inc.z siedzibg w P.shuzy prawo do wspodlnotowego znaku towarowego (...)zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante w dniu 8 VIII 2007 r. pod nr (...)z pierwszenstwem od 8 IX 2006 r.,
o czym opublikowano 20 VIII 2007 r., dla towaréw w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej, m.in. zabawek. (bezsporne —
tak tez $wiadectwo rejestracji OHIM k.61-70)

(...) Inc. stuzg w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej autorskie prawa do utworéw przedstawiajacych postaci
kucykow — zabawek dla dzieci z charakterystyczna grzywa, fantazyjnie zarysowanym okiem oraz ogonem z dlugim
wlosiem. W 1983 r. w tamtejszym Urzedzie Praw Autorskich zarejestrowane zostaly postaci stojacego kucyka z
pochylonym tbem, prostymi, dlugimi grzywa i ogonem, wykonanymi z wlosia, z wyrazistym okiem i gwiazdkami na
zadzie. W 2003 r. postaci :

- kucyka w ruchu, z tbem skierowanym w bok, dlugimi, falistymi grzywa i ogonem, wykonanymi z wlosia, wyrazistym
okiem i rysunkiem jabluszka na zadzie,

- kucyka w wystepie, z tbem skierowanym w bok, skrecona grzywa i dlugim ogonem, wykona-nymi z wlosia,
wyrazistym okiem oraz rysunkami wstazeczek na zadzie i serduszka na kopycie,

- stojacego kucyka, z tbem skierowanym w bok, falistymi grzywa i dlugim ogonem, wykonanymi z wlosia, z wyrazistym
okiem i rysunkiem gwiazdki na zadzie.

Nazwiska ich autoréw nie sa znane. (dowod : za§wiadczenia k.999-1021)

(...) Inc.uzywa znaku towarowego (...)dla produkowanych przez nig i oferowanych do sprzedazy od 1983 r. — w wielu
wzorach i kolorach - zabawek w postaci kucykéow. (dowdd : fotografie k.244-256) Spotka z o.0. (...)w W.nalezy do
koncernu H.i od 1998 r. zajmuje sie dystrybucja w Polsce gier i zabawek, bedac upowazniona do uzywania znakéw
towarowych (...) Inc., w tym znaku (...). (dowod : zaswiadczenie k.99-100, faktury, cenniki, katalogi k.297-433,
631-647, 798-805, fotografie polek sklepowych k.737, 738, zeznania $wiadka J. L.k.1119a)

Zabawki z tym znakiem ciesza sie duza popularno$cia w Polsce. Ich sprzedazy towarzysza liczne akcje promocyjne
i reklamowe, m.in. emisje filméw rysunkowych o przygodach kucykéw (...). Spolka (...)ponosi znaczne naklady
na reklame telewizyjng i prasowa zabawek, odnoszace sie zaré6wno do znaku towarowego (...), jak i do jego
polskiego odpowiednika (...). (dowdd : informacja k.101-111, wydruki ze stron internetowych k.112-120, 279-287,
496-510, faktury, listy przewozowe k.121-243, gazetki i kolorowanki k.434-493, 1244, zeznania §wiadkow J. L.k.1119a,
W. B.k.8-11 akt ICps 14/12 Sadu Rejonowego w M., dokumenty postepowania w sprawie o wygaszenie znaku

(..)k.1139-1230)

(...) spotka z 0.0. w W. oferuje i reklamuje zabawki w postaci kucykéw (...), stworzonych w Niemczech w 1989 r., ktore
sq obecne na polskim rynku nieprzerwanie od poczatku lat 9o-tych XX wieku, a pod ta nazwa od 1998 r. Ich wyglad
i wyglad opakowan zmieniaja sie, stale jest to jednak postaé kucyka z dtuga grzywa i ogonem, wyrazistymi oczami,
w pastelowych barwach. (dowéd : fotografie k.257-258, faktura k.259, wydruki ze stron internetowych k.260-296,
katalogi 1999-2009 k.609-630, z 2010 k.806, zeznania §wiadkéw A. G. k.1112-1114, A. M. k.1115, M. D. k.1262-1264,
K. C. k.1264-1265)

Zabawki stron sg oferowane w tych samych kanatach dystrybucji. (bezsporne — tak tez zeznania $wiadka A.
G.k.1112-1114) Nie zdarzaly sie jednak pomylki co do ich pochodzenia od H.lub S.. (dowdd : zeznania §wiadkow A.



G.k.1112-1114, A. M.k.1115, W. C.k.1116, S. M.k.1117, M. D.k.1262-1264, K. C.k.1264-1265, W. B.k.8-11 akt ICps 14/12
Sadu Rejonowego w M.)

S. reklamuje swoje towary pod marka S. . (dowdd : faktury k.601, oéwiadczenia k.602, 603) Jej dzialania reklamowe
nie odnosza sie jednak do zabawki ani oznaczenia (...) . (dowod : zeznania §wiadkow A. G. k.1112-1114, M. D.
k.1262-1264)

K. (...) sa wysoce podobne do zabawek H. w takich elementach, jak ksztalt i kolorystyka kucyka, pyszczek, dlugie
i kolorowe grzywy i ogony, rysunek w postaci motylka, kwiatka, serduszka i in. na zadzie, duze kolorowe oko. Ich
wyglad jednak rézni sie od kucykow (...) . Zawsze tez ich opakowania sg wyraznie oznaczone znakiem towarowym
S. . (dowdd : dowody rzeczowe) Na rynku jest wiele zabawek w postaci figurek kucykow (dowdd : wydruki ze stron
internetowych k.737-797 fotografie polek sklepowych k.738, zeznania swiadka M. D. k.1262-1264)

Sad zwazyl :

Ocene zasadnoé$ci zarzutu naruszenia prawa z rejestracji wspélnotowego znaku towarowego (...) nalezy poprzedzic
stwierdzeniem, ze o oddaleniu powddztwa zadecydowalo — w réwnym stopniu co stwierdzenie jego bezzasadnoSci —
nieprawidlowe sformulowanie zgdania okre$lonego w pkt I.1. pozwu. W sprawach z zakresu wlasnoSci intelektualnej
konieczne jest doloZenie przez powoda szczeg6lnej staranno$ci w formulowaniu roszczen, przedstawianiu twierdzen
o faktach i argumentacji prawnej, a takze w dowodzeniu stusznoéci jego racji. Zadane sankcje zakazowe powinny
by¢ odnoszone nie tylko do ogdlnej tre$ci norm prawnych i zakresu ochrony prawa wylacznego, ale takze
do okoliczno$ci faktycznych konkretnej sprawy. Uprawnienie sadu orzekajacego do odmiennego formutowania
orzeczenia w poréwnaniu z tre$cia powodztwa nie budzi watpliwoéci, w zadnym razie nie moga one sprowadzac sie
do calkowicie odmiennego niz zadane w pozwie okreslenia nakladanych na pozwanego nakazéw lub zakazow.

W przekonaniu Sadu, powodka nie sprostala obowigzkowi takiego sformulowania zadania, aby — oparte na
przepisach rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
— odzwierciedlalo kwestionowany sposob dzialania pozwanej, ktéry ma by¢ zakazany. Bez zasadniczych zmian w
sformutowaniu powddztwa (pkt I.1.), ktére nie moga by¢ dokonane przez Sad bez przekroczenia granic wynikajacych
z art. 321 k.p.c., niemozliwe jest okreSlenie, adekwatnych do dzialania pozwanej i cytowanych nizej przepisow,
sankcji zakazowych. (...) Inc.zazadala zakazania spdlce S.uzywania oznaczenia (...)oraz importowania, skladowania,
wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w postaci kucykéw pod nazwa (...). Formula ta jest
tylez nieprecyzyjna co niejasna. Niezrozumiale jest zastosowanie koniunkcji laczacej uzywanie oraz importowanie,
skladowanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie i reklamowanie, ktore w prawie znakdw towarowych sa sposobami
uzywania znaku. O ile uzywanie powddka odnosi do oznaczenia, nie wskazujgc jednak sposobéw ani towaréw czy
ushug, ktorych mialoby dotyczyé¢, to importowanie, sktadowanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie i reklamowanie
odnosi do zabawek (kucykow) pod okreslong nazwa (nie wyjasnia jednak réznicy pojeciowej pomiedzy oznaczeniem i
nazwa). Uwzgledniajac powodztwo Sad musialby zatem caltkowicie przeformutowaé zadanie, samodzielnie wskazujac
sposoby zakazywanego pozwanej uzywania oznaczenia (...).

(...) Inc.zglosila do ochrony w niniejszym postepowaniu wspolnotowy znak towarowy (...)(C. (...)), jakkolwiek stuzy
jej takze w Polsce prawo wylaczne do takiego samego znaku. Krajowe prawo ochronne nie bylo jednak powolywane

w pozwie, a twierdzenia zawarte w replice wobec odpowiedzi na pozew byly spéznione, w rozumieniu art. 479 **
§ 1 k.p.c. Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze — aczkolwiek znaki wspolnotowy i krajowy sg identyczne, to terytorialny i
czasowy zakres ochrony kazdego z nich jest r6zny. Decydujacy w tym przypadku byl zatem wybér powodkii
sformulowany przez niq zarzut naruszenia prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
(...)(C. (...)) . (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z 11 I 2007 r. IICSK 343/06)



Ocena zarzutu naruszenia prawa do wspélnotowego znaku towarowego:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezaktoconej konku-rencji, ktdrego wprowadzenie i
zachowanie jest jednym z celow TWE. W systemie tym przedsie-biorstwa powinny mieé¢ pelng mozliwo$é przyciagania
do siebie klientéow dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub uslug, co jest uzaleznione od istnienia oznaczen
odrozniajacych, pozwalajacych na ich zidentyfikowanie. (tak wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 17 X
1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell iz 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club )

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwos$ci
okre$lenia pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych znakiem, odréznienia (bez ewentualnoSci wprowadzenia
w blad) ich od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunalu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77
Hoffmann-La Roche , z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips , z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo
, wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life) Zgodnie z orzecznictwem
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoéci (obecnie Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej), prawo wylaczne
zostalo przyznane wlascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie
o to, aby znak ten mogl spelnia¢ wlasciwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru
lub ustugi oraz ich jako$ci (gwarancyjng), komunikacyjna, reklamowa i inwestycyjna. Wykonywanie tego prawa winno
by¢ zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okre§lonego oznaczenia wplywa lub moze
negatywnie wplywaé na pelnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunalu z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09
Budéjovicky Budvar , a takze wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach
polaczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google )

Wspoélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym, funkcjonujgacym obecnie w oparciu o unormowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (wersja
ujednolicona), ktore reguluje w sposdb caloSciowy kwestie zwigzane ze wspolnotowymi znakami towarowymi, w
szczegblnosci zasady rejestracji, wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-
prawnym rozporzadzenia, jako cze$¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego,
znajdujac bezposdrednie zastosowanie. W wiekszoéci, sa one powtbdrzeniem regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakoéw towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wlasnosci
przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporzadzeniu, w
szczegoblnosci w tym zakresie w jakim odsyla ono do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo do wylacznego i niezakléconego uzywania zarejestrowanego wspodlnotowego
znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, niemajacym zgody uprawnionego, uzywania w obrocie
oznaczenia :

a. identycznego ze znakiem dla identycznych towaréw lub ustug;

b. gdy, z powodu jego identycznos$ci lub podobienstwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa towaréw lub
ushug, ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje ryzyko wprowa-dzenia w blad opinii publicznej; ktére obejmuje
takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia.

c. identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktdére nie sa podobne do tych, dla
ktorych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycie-lowi nienalezna korzy$¢ albo jest szkodliwe dla odrbzniajacego
charakteru lub renomy wspo6lnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczno$ci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna
sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znak i oznaczenie nalezy poréwnywacé calo$ciowo,



przy czym decydujace znaczenie maja elementy odrdzniajace, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za
identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupeklien — wszystkie jego elementy
lub, gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostana dostrzezone przez przecietnego
konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion )

Ocena podobienistwa znaku i przeciwstawionego mu oznaczenia nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego
z ich elementow skladowych. Poréwnania nalezy dokonaé poprzez analize znakéw postrzeganych jako catosSci, co nie
oznacza, ze ogblne wrazenie pozostawione przez zlozony znak w pamieci wlasSciwego kregu odbiorcéw nie moze w
niektorych przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego sktadnikow. Tylko wtedy, gdy wszystkie
pozostale skladniki sg bez znaczenia, ocena podobiefistwa moze zaleze¢ wylacznie od elementu dominujacego. (tak
wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel , z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker i z 20 IX
2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé)

Wlasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformo-wanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztaltowac w zaleznosci od kategorii
towarow lub ustug. (tak wyroki Trybunatlu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V
2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel iz 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwo$¢ bezposred-niego pordwnania ré6znych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawa¢ sie na zachowany w
pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odr6zniajacy znaku,
ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunalu z 22 VI
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX
1998 r. w sprawie C-39/97 Canon ) Przy dokonywaniu oceny, czy znak cieszy sie odrézniajagcym charakterem
wynikajacym z jego znajomosSci wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przy-
padku, w szczeg6lnos$ci udzial w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugo$é okresu uzywania znaku, wielko$é
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup
odbiorcow, ktorym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okre$lonego przedsiebiorstwa,
o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12 VII 2006 r. w
sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke ) Ciezar udowodnienia sily znaku towarowego i jego odrézniajacego charakteru,
spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Dokonujac oceny podobienstwa towardéw i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegblnie ich rodzaj i przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Sgdu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo )

Caloéciowa ocena zaklada pewna wspolzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnika-mi, w szczegolno$ci
podobienstwem znakéw towarowych oraz podobienstwem towaréw lub ushug, ktorych one dotycza, przy czym
niski stopiefi podobienstwa towaréw i uslug moze byé¢ zréwnowazony znacznym stopniem podobienstwa znakéw
towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznoSci - tak wyroki Trybunalu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix,
wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin iz 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 Mc Kenzie )

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje wtedy, gdy znaczna cze$é
wladciwego kregu odbiorcéw moglaby zosta¢ skloniona do omyltkowe-go zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest
to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie
moglaby uznaé, ze dane towary lub ushugi pochodza z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sadu z 9 XII 2010
r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant ) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w
sposob calosciowy, wedlug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznoS$ci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienistwem znakéw i towaréw



lub ustug, ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w
sprawie C-206/04 Miilhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sadu z 9 VII 2003 r. w sprawie
T-162/01 Giorgio Beverly Hills iz 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion )

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyj-nego spornych znakéw,
powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie caloSciowym wrazeniu ze szczegblnym uwzglednieniem ich elementow
odroézniajacych i dominujacych. (tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w
sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie
T-292/01 BASS ) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego za odr6zniajacy i dominujacy w calo$ciowym
wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen iz 6 VII 2004 r. w
sprawie T-117/02 Chufafit ) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako calo$¢ i nie zaglebia sie w analize
jego poszczegbdlnych elementéw (tak wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sadu z 10 X
2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam ), o tyle to wlaénie jego dominujace i odrbzniajace cechy sa, co do zasady,
najlatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie
T-325/06 Capio )

Bezsporne w sprawie jest, ze (...) Inc.shuzy prawo wylaczne do wspdlnotowego znaku towarowego (...), zakres ochrony
ktbérego wynika ze §wiadectwa rejestracji OHIM. Znak zastrzezony zostal dla towarow w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej
— zabawek, jednak uzywany jest do jednego tylko rodzaju zabawek — kucykow (i ich akcesoriow), w tym sensie musi
by¢ uznany za opisowy. Dla identycznych towaréw pozwana uzywa kwestionowanego oznaczenia (...).

Sad podziela przekonanie powddki, ze obydwa znaki sa do siebie wysoce podobne. Zbudowane s3 z trzech elementow
stlownych, z ktorych pierwszy i trzeci sa identyczne. R6znig sie tylko jednym (usytuowanym w srodku) stowem, ktore
jednak w obu znakach opisuje ceche zabawki, stuzac podkresleniu blisko$ci, sympatii dziecka, dla ktorego zabawka jest
przeznaczona. W zadnym razie nie mozna uznadé, ze roznica stow opisujacych kucyka (...), czy elementy graficzne znaku
pozwanej , ktore w dodatku sa podobne do postaci graficznej w jakiej swojego znaku uzywa powodka - kolorystyka,
czcionka, ksztalt liter Pi Y w slowie P., moze by¢ uznana za wystarczajaca do wyeliminowania ryzyka konfuzji.
Elementy te w przeciwstawianych sobie znakach nie sa na tyle dystynktywne, aby decydowac o calo$ciowym odbiorze
konsumenta, jakim w tym przypadku jest dziecko, zwykle dziewczynka w wieku 3-8 lat.

W tego rodzaju sprawach sad ocenia potencjalne ryzyko wprowadzenia nabywcoéw w blad co do pochodzenia
identycznych towar6w ze wzgledu na podobienstwo znaku towarowego i przeciwstawionego mu oznaczenia.
Jakkolwiek nie jest konieczne przedstawienie przez uprawnionego dowodu na zaistnienie pomylki, to przedstawiony
istotnie ulatwia ocene sadu, przekonujac za naruszeniem prawa wylacznego. W tej sprawie nalezy jednak odrzucié,
jako nieprzydatne, zlozone przez powodki w toku postepowania wydruki ze strony internetowej dokumentujace
aukcje prowadzone w portalu (...), nie wynikajg z nich bowiem pomylki konsumenckie lecz bezprawne dzialania
sprzedawcow uzywajacych w kodzie http strony internetowej, w informacji handlowej i reklamie znaku (...)dla
zabawek niepochodzacych od H.. Nie ma to jednak znaczenia dla uznania, ze znak powodki i oznaczenie pozwanej
koliduja ze soba stwarzajac ryzyko konfuzji konsumenckie;j.

Nalezy przyznaé racje pozwanej, ze znak towarowy (...) Inc.ma bardzo niska pierwotna zdolno$é odroézniajaca.
Wskazuje on wyraznie na postac kucyka i zwigzek z dzieckiem, ktore sie nim bawi. Decydujac sie na zgloszenie takiego
wlaénie znaku towarowego powodka musiala sie liczy¢ z tym, Ze elementy opisowe w jej znaku beda wykorzystywane
takze przez innych przedsiebiorcow oferujacych zabawki w postaci kucykéw. Nie moze ona bowiem monopolizowac
ogolnych pojeé, w szczegolnosci stow M. (bardzo czesto uzywanego przez przedsiebiorcéw w oznaczeniu oferowanych
przez nich towaréw i ushug) oraz P.(wskazujacego zwierzatko przedstawione w postaci zabawki). I wlaénie te dwa
elementy opisowe znaku towarowego zostaly uzyte przez pozwana w jej oznaczeniu. S.nie twierdzi jednak, ze znak
(...) Incjest calkowicie pozbawiony zdolnoSci odrozniajacej. Ani ona, ani inny przedsiebiorca nie zdecydowal sie



na wystgpienie z zadaniem uniewaznienia z tej przyczyny — na podstawie art. 52 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1b
rozporzadzenia, znaku (...). Nie mozna zatem uzna¢, ze znak C. (...)w ogdle nie zastluguje na ochrone.

Nie mozna sie zgodzi¢ z teza pozwanej, zaprzeczajacej wtérna zdolno$¢ odroézniajaca wspodlnotowego znaku
towarowego (...) . Zdolno$¢ ta zostala wypracowana w okresie poprzedzajacym rejestracje, w efekcie dlugotrwatego,
intensywnego uzywania znaku na znacznym terytorium wielu krajéow Swiata, m.in. od 1998 r. na terenie Polski.
Dzialania marketingowe i promocyjne (m.in. filmy, gazetki, akcje reklamowe) oraz ponoszone w zwigzku z ich
prowadzeniem naktady, zbudowaly sile znaku towarowego (...) i jego wysoka rozpoznawalno$é¢ wsrod dzieci w wieku
3-8 lat, dla ktérych przeznaczone sa tego rodzaju zabawki. Brak jest przeszkdd do uwzglednienia tych wszystkich
dzialan i nakladéw, ktére pozwolily na osiagniecie bardzo wysokiej zdolnoSci odrézniajgcej wspolnotowego znaku
towarowego (...) zanim zostal on zgloszony do rejestracji.

Zgromadzony w sprawie, bardzo obszerny material dowodowy, na ktéry skladajg sie zar6wno dokumenty, katalogi,
jakizeznania Swiadkow J. L., A. M., W. B., S. M., przekonuje za przyjeciem, ze wspolnotowy znak towarowy (...) jest
znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawalnym przez dzieci.

Orzecznictwo sadéw wspolnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sadu Najwyz-szego z 10 II 2011 r. IVCSK
393/10) utozsamia renome ze znajomos$cig znaku towarowego, jego slawa, nie za$ z jako$cia towaréw lub ustug, dla
ktoérych znak ten jest chroniony (ekskluzyw-noscia). Juz w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 ( General
Motors ) Europejski Trybunal Sprawiedliwos$ci stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomo$c
przez relewantnych odbiorcéw na okreslonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomos§é w rozumieniu art. 6

bis Konwencji paryskiej o ochronie wlasno$ci przemystowej z 20 111 1883 r.). Oceniajgc, czy wymaganie jest spelnione,
sad musi wzigé pod uwage wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczegdlnosci :

+ udziat w rynku,
+ intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,
« wielko$¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 Emilio
Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-Findersiz 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla . Takze w wyroku
z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 ( TDK ) Sad ten stwierdzil, ze aby speli¢ wymoég zwiazany z renoma, znak
towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcéw potencjalnie nim zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie
sad dokonuje szczegbdlowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodéw w odniesieniu do zakresu i poziomu
dzialan handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu renomy. Zwraca uwage
na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnoé¢ wéréd konsumentéw, rozmiar, czestotliwo$é i regularnoséc
sponsorowania réznych wydarzen przyciggajacych duza liczbe widzow, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy
spelia kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czeSci odbiorcow.

W przekonaniu Sadu, powéodka ad.1 nie udowodnila jednak, ze pozwana narusza jej prawo
z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...) w sposob okreslony w art. 9 ust.
1c rozporzqdzenia. Uzasadniajac to stanowisko nalezy rowniez odwolaé sie do orzecznictwa Trybunalu
Sprawiedliwosci, ktéry - w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, udzielonej w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie
C-252/07 INTEL, odnoszacej sie do wykladni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21
XII 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych -
stwierdzil, Ze istnienie zwigzku miedzy weczeéniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem pdzniejszym, o
ktorym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas, a takze uzywanie p6zniejszego znaku powodujace
lub mogace powodowaé czerpanie nienaleznych korzyéci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego
znaku badz tez dzialajace lub mogace dziala¢ na ich szkode, winno by¢ oceniane caloSciowo, przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych okoliczno$ci sprawy. To, ze pdzniejszy znak _przywodzi na my$l przecietnemu, wlasciwie




poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu konsumentowi znak wcze$niejszy, jest jednoznaczna z
istnieniem miedzy nimi takiego zwigzku. Okoliczno$é, ze :

» wczesniejszy znak towarowy dla okre$lonych towar6ow i ustug cieszy sie duza renoma i

« te towary i ushlugi nie sa podobne lub w znacznym stopniu podobne do towaréw i ushug, dla ktérych zostal
zarejestrowany pozniejszy znak, i

« wcze$niejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towar6ow lub ustug, i

« pOzZniejszy znak przywodzi przecietnemu, wlasSciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsagdnemu
konsumentowi na my$l wezeéniejszy znak towarowy,

nie wystarczy jednak aby dowie$¢, ze uzywanie pozniejszego znaku towarowego powoduje lub moze powodowac
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odr6zniajacego lub renomy znaku wezeéniejszego badz tez dziala lub moze
dziala¢ na jego szkode. Dla dowiedzenia, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego dziala lub moze dziala¢ na
szkode charakteru odrézniajacego wezedniejszego znaku towarowego konieczne jest wykazanie zmiany rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wezeéniejszy znak jest zarejestrowany, bedacej
konsekwencja uzywania znaku pdzniejszego lub duzego prawdo-podobienstwa, ze taka zmiana nastapi w przysztoSci.

W wyroku z 18 VI 2009 r. wydanym w sprawie C-487/07 L’Oréal Trybunal wskazal, ze odnoszenie korzysci z
uzywania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienaleznej korzysci z
jego charakteru odro6zniajacego lub renomy, jezeli osoba trzecia probuje w ten spos6b dziala¢ w cieniu znaku, aby
skorzysta¢ z jego atrakcyjnoSci, reputacji i prestizu oraz wykorzystaé, bez zadnej rekompensaty finansowej, wysitek
wlozony przez uprawnionego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. Naruszenie renomy wspolnotowego
znaku towarowego zalezy od oceny normatywnej sadu. OkolicznoSci stanowigce podstawe takiego ustalenia powinny
niewatpliwie wynika¢ z materialu dowodowego, jednak niekoniecznie wprost. Stawianie nadmiernych wymagan co
do oparcia oceny na konkretnych dowodach, bez uwzglednienia znajomo$ci regut ekonomicznych, czy gry rynkowej,
mogloby skutkowaé pozbawieniem ochrony znaku renomowanego przed naruszeniami na podstawie art. 9 ust. 1c.

Takze ostatnio, w wyroku wydanym 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox , Trybunal odwolal sie do weze$niejszych
swych orzeczen, stwierdzajac ponadto, ze wlaSciciel renomowa-nego znaku towarowego nie ma obowigzku wykazac
zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia, musi jednak przedstawi¢ dowody pozwalajace na stwierdzenie prima
facie realnego przyszlego zagrozenia czerpania nienaleznej korzysci z renomy lub z charakteru odrdzniajacego swego
znaku badz tez dzialania na ich szkode, przy czym stwierdzenie to moze zosta¢ dokonane na podstawie logicznej
dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobienstwa oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym
sektorze handlu, jak rowniez innych okoliczno$ci danej sprawy.

Zaoferowane przez powddke dowody przekonuja o renomie wspolnotowego znaku towarowego (...) , nie wystarczaja
jednak do poczynienia stanowczych ustalen, ze w tych konkretnych okoliczno$ciach sprawy, uzywanie przez pozwana
kwestionowanych oznaczen, bez uzasadnionej przyczyny moze przynosi¢ jej nienalezng korzy$¢ i moze by¢ szkodliwe
dla odro6zniajacego charakteru lub renomy tego znaku (jego rozwodnienie). Nie mozna stwierdzic, ze bez koniecznych
nakladdéw, S. osiggnela sukces rynkowy w sprzedazy zabawek, wykorzystujac skojarzenie, jakie znak (...) wywoluje
u nabywcow jej towaroéw. Przeciwnie, z wiarygodnych (niezaprzeczonych innymi dowodami) zeznan $wiadkow A. G.
i M. D. wynika, ze kucyki nie sa znaczacym towarem w przedsiebiorstwie S., bedac réwnocze$nie jednymi z wielu
tego rodzaju zabawek obecnych na rynku.

Material dowodowy sprawy nie potwierdza wiec stawianych pozwanej zarzutéw, ze uzywanie przez nia - bez
uzasadnionej przyczyny - znaku (...): moze dziala¢ na szkode odrozniajacego charakteru lub renomy znaku (...), albo
umozliwia pozwanej czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy znaku (...) Inc.(pkt 37
wyroku Trybunatu Sprawiedliwo$ci UE z 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox )



W przekonaniu Sadu, identyczno$¢ towaréw dla ktorych chroniony jest znak (...) i uzywane jest oznaczenie
(...) oraz wysokie podobienstwo znaku powddki i oznaczenia pozwanej uzasadniaja przyjecie, ze w niniejszej
sprawie mamy do czynienia z naruszeniem prawa z rejestracji, zdefiniowanym w art. 9 ust.1b cyt.
rozporzaqdzenia. Jakkolwiek nalezy przyjac¢, ze dzieci sa bardzo zorientowanymi konsumentami, ktérzy doskonale
rozrézniaja zabawki oferowane im przez strony procesu, to oceniajgc istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej
powinno sie uwzglednié¢ takze osoby starsze, ktére nabywajac zabawke przeznaczong dla dziecka, moga nie byc
zorientowane, ze kucyki (...) nie sg tozsame z — oferowanymi w tych samych kanalach dystrybucji - kucykami (...)
i mogga sie zdecydowact na ich nabycie, w przekonaniu, ze towary pozwanej sa tymi samymi, ktore oferuje powodka, a
ktore sa bohaterami filmoéw czy reklam, oczekiwanymi przez dzieci, ktorym maja by¢ ofiarowane.

Skutki wspélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadze-nia. W innych przypadkach,
naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow
tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wlaScicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga byé zakazane, w
szczegoblnosci:

a.

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem;

C.

przywoéz lub wywoz towarow pod takim oznaczeniem;
d.

uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia wspoélnotowego znaku
towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu okreSlonych dzialan. Stosuje
rowniez Srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, Ze jeSli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony
znaku wspdlnotowego.

Zarzut venire contra factum proprium nie uzasadnia oddalenia powédztwa.

S.przekonuje, ze Swiadomos¢ (...) Inc.uzywania przez nia i jej poprzednikéw, ktérzy importowali i wprowadzali do
obrotu na polskim rynku zabawki — kucyki o kwestionowanym wygladzie z oznaczeniem (...)od 1998 r. sprzeciwia
sie zastosowaniu wobec niej sankeji zakazowych ze wzgledu na dlugotrwale tolerowanie dzialalnosci handlowej i
podjecie przez powddke krokéw prawnych dopiero wowcezas, gdy pozwana wypracowala wlasng pozycje rynkowa i jest
rozpoznawalna wsrdd klientow.

Nalezy wyjasnié, ze regula, na ktéra powoluje sie pozwana ma podstawe prawng w przepisie art. 54 rozporzadzenia
iart. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 X 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych, ktoére przewiduja _piecioletni termin, po ktoérego
uplywie uprawniony nie moze sprzeciwi¢ sie rejestracji, ani uzywaniu kolizyjnego znaku towarowego. (por. wyrok
Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budéjovicky Budvar )



W niniejszej sprawie nie mozna zastosowal wprost art. 54, poniewaz od czasu rozpoczecia uzywania spornego
oznaczenia do chwili wystapienia przez (...) Inc.z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, a nastepnie z zagdaniem
zakazania pozwanej naruszania jej prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego nie uplynat okres 5 lat. Sad
jest jednak przekonany, ze okres faktycznego, udowodnionego uzywania przez pozwana oznaczenia (...)w Polsce od
1998 ., a zatem przez 8 lat przed data zgloszenia do rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...)nie powinien by¢
pomijany przy ocenie zasadno$ci roszczenia zakazowego, tym bardziej, ze okres ten zostal uwzgledniony przy ustaleniu
wtoérnej zdolnos$ci odrozniajacej i sity znaku. Zanim bowiem powodka zglosila wspolnotowy znak towarowy i uzyskata
prawo wylaczne z rejestracji wspdlnotowej, pozwana uzywala kwestionowanego oznaczenia, o czym powodka musiala
wiedzie¢, bezspornie bowiem, spolki z grupy S.sa powaznym konkurentem H.na europejskim rynku zabawek. Przy
dolozeniu nalezytej starannosci, jaka wymagana jest od podmiotu prowadzacego dzialalnosé gospodarcza, dbajacego
o ochrone swoich praw wylacznych i intereséw gospodarczych, powodka powinna byla niezwlocznie podjaé dzialania
zmierzajace do zaprzestania naruszen przez rynkowych konkurentéw, czego w tym przypadku nie uczynily ani (...)
Inc., ani jej polska spotka corka. Brak reakcji na dzialania pozwanej, ktéra oferowala w Polsce zabawki w postaci
kucykow z ogonem i dluga grzywa, wykonanych z wlosia, z wyrazistymi oczami i znakami na zadzie — w okresie od 1998
r.do 2010 ., czyli przez niespelna 12 lat nalezy uznac za podstawe do odstgpienia od zastosowania sankcji zakazowych.
Powodka naduzywa bowiem swych praw, stawiajac pozwana w sytuacji, w ktérej nie moze ona podnie$¢ ani zarzutu
przedawnienia, ani — skutecznie — zarzutu venire contra factum proprium nemini licet.

Przepis 102 ust. 1 rozporzadzenia naklada na sad obowigzek zastosowania wzgledem naruszyciela sankcji zakazowych,
o ile jednak nie istnieja szczeg6lne powody zaniechania tego. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c.,
umozliwia uwzglednienie w kazdym przypadku szczegoélnych okolicznoéci sprawy. Sad jest zdania, ze dotychczasowe
— wieloletnie dzialania — ugruntowaly pozycje rynkowa S., nie mozna zatem — po uplywie wielu lat uzywania przez

nig kwestionowanego oznaczenia, zada¢ nalozenia na pozwana sankcji zakazowych. Z tego wzgledu, Sad oddalil
powddztwo oparte na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9. ust. 2 rozporzaqdzenia.

Ocena zarzutu naruszenia praw autorskich (...) Inc.:

Zgodnie z utrwalonym pogladem doktryny (np. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 49-50),
jakiorzecznictwa (por. wyrok Trybunalu z 14 VII 2005 r. w sprawie C-192/04 Lagardeére Active Broadcast v. Société
pour la perception de la rémunération équitable, pkt 46), prawa autorskie, jak wszystkie prawa wylaczne, maja - co
do zasady - charakter terytorialny. Zar6wno wiec osobiste jak i majatkowe prawa do utworu podlegaja ochronie na
podstawie przepisow danego kraju jedynie na jego obszarze.

Na gruncie ustawy z dnia 4 IT 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawo autorskie powstaje z chwilg
ustalenia dziela, gdy przybierze ono jakakolwiek posta¢, choéby nie-trwalg, jednak o tyle stala, zeby treéc i cechy
utworu wywieraly efekt artystyczny (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 25 IV 1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50).
Wykreowanie praw autorskich nie wymaga zadnych formalno$ci (art. 1 ust. 4 p.a.p.p.), ich powstanie w sposob
pierwotny nastepuje bowiem ex lege, bezposrednio na rzecz tworcy, ktérym w prawie polskim moze by¢ wylacznie
osoba fizyczna. Osoba prawna staje sie podmiotem autorskich praw majatkowych wylacznie w drodze nastepstwa
prawnego — albo na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.), albo poprzez przejecie utworu wykonanego przez tworce,
bedacego jej pracownikiem, w ramach obowiazkéw wynikajacych ze stosunku pracy (art. 12 p.a.p.p.). By skutecznie
dochodzi¢ ochrony przysthugujacych jej praw autorskich, osoba prawna musi przedstawi¢ dowo6d sukeesji na jej rzecz
autorskich praw majatkowych.

W niniejszej sprawie (...) Inc.bedaca spotka handlowa prawa Stanoéw Zjednoczonych Ameryki Polnocnej zada
udzielenia w Polsce ochrony, wynikajacych ze $§wiadectwa rejestracji wystawionego przez amerykanski Urzad Praw
Autorskich (U.S. Copyright Office), praw do utworéw — postaci kucykéw pod nazwa (...). Regulacja praw autorskich
w USA, w odrdznianiu od polskiej ustawy, dopuszcza wykreowanie praw autorskich bezposrednio na rzecz osoby



prawnej. W § 201b. The Copyright Act z 1976 r. wprowadzono instytucje Works Made for Hire (utworé6w wykonanych
na zamowienie), zgodnie z ktérg dla celow tej regulacji, w odniesieniu do utworé6w wykonanych na zamoéwienie,
pracodawce albo inng osobe, dla ktorej utwor zostal wykonany, uwaza sie za jego autora i — dopoki strony wyraznie
nie postanowily inaczej w dokumencie sporzadzonym na pi$mie i przez nie podpisanym— wlasciciela wszystkich praw
autorskich ( in the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is
considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written
instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright). Zgodnie z tym przepisem, prawa
autorskie w USA moga powsta¢ w sposob pierwotny na rzecz osoby prawnej, jako zamawiajacej utwor, i to niezaleznie
od tego, czy z jego tworca tgczyl ja stosunek pracy, czy tez jakis inny stosunek prawny.

Stosownie do art. 5 ust. 4 p.a.p.p., przepisy tej ustawy stosuje sie do utworéw, ktoére sa chronione na podstawie
uméw miedzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych uméw. Nie ulega watpliwoSci, Ze zar6wno
Rzeczypospolita Polska, jak i Stany Zjednoczone Ameryki Pélnocnej sa sygnatariuszami Aktu paryskiego Konwencji
bernenskiej o ochronie dziel literackich i artystycznych, sporzadzonego w Paryzu 24 VII 1971 r. (Dz. U. 1990, Nr 82,
poz. 474), a tym samym nalezg do Zwiazku utworzonego na mocy art. 1 tego Aktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji,
w odniesieniu do dziel, co do ktérych autorom przyshuguje na jej podstawie ochrona w panstwach nalezacych do
Zwigzku, innych niz panstwa pochodzenia dziela, ich autorzy korzystaja z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznaja
aktualnie lub w przyszloSci swoim obywatelom, jak tez z praw specjalnie przyznanych przez konwencje. Wedlug za$
ust. 2 art. 5, korzystanie z wymienionych praw i ich wykonywanie nie wymaga spelnienia zadnych formalnosci; nie
jest uzaleznione od istnienia ochrony w panstwie pochodzenia dziela. A zatem, poza postanowieniami konwencji,
zakres jak i sposoby dochodzenia ochrony praw autorskich normowane sa wylgcznie przez ustawodawstwo panstwa,
w ktorym zada sie udzielenia ochrony. Konwencja bernenska opiera sie wiec na zasadzie asymilacji (okre$lanej takze
jako zasada traktowania narodowego), zgodnie z kt6éra autorzy z krajow nalezacych do Zwigzku, innych niz kraj
pochodzenia dziala, powinni by¢ traktowani w panstwie dochodzenia ochrony na réwni z jego obywatelami.

W przekonaniu Sadu, (...) Inc.moze dochodzi¢ w Polsce ochrony nabytych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Pélnocnej praw autorskich wylacznie w oparciu o przepisy prawa polskiego. Jak przy tym trafnie zwrocil uwage Sad
Najwyzszy w wyroku z 15 IX 2011 r. (IICSK 572/10), prawu panstwa ochrony podlega nie tylko zakres ochrony,
jak tez érodki jej dochodzenia ale wszystkie kwestie objete statutem praw autorskich, a wiec rowniez wiazace sie z
oceng powstania, tre$ci i wygaéniecia praw autorskich. Oznacza to, ze powddka — by skutecznie domagac sie ochrony
na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych — obowigzana byla udowodni¢ w tym postepowaniu
nie tylko fakt naruszenia praw autorskich, ale rowniez przedstawi¢ wymagane przez polska ustawe dowody na
to, ze prawa te w ogole jej przystuguja. Nie mozna bowiem przyjaé, ze w postepowaniu przed sadem polskim
do oceny przestanek nabycia autorskich praw majatkowych przez spolke amerykanska oraz skutkow tego nabycia
maja zastosowanie przepisy kraju powstania dziela, w tym przypadku pierwotnego nabycia praw autorskich. W tym
kontek$cie, przedstawionych przez (...) Inc.Swiadectw rejestracji w amerykanskim Urzedzie Praw Autorskich nie
mozna uzna¢ za dokumenty wystarczajace do wykazania, ze powddka byla podmiotem praw autorskich do utworéw —
postaci kucyka produkowanego i dystrybuowanego pod nazwa (...). O ile bowiem certyfikaty te potwierdzaly nabycie
praw na gruncie The Copyright Act, o tyle nie odpowiadaly wymogom prawa polskiego, ktére w spos6b odmienny
niz regulacja amerykanska normuje kwestie nabywania majatkowych praw autorskich przez osoby prawne i dla
przyznania im ochrony wymaga udowodnienia, ze doszlo do zawarcia umowy (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.) lub przejécia praw
z pracownika na pracodawce w oparciu o art. 12 p.a.p.p.

Zwazywszy, ze (...) Inc. nie wykazala w pozwie (stosownie do art. 479" § 1 k.p.c. i art. 6 k.c.), iz w drodze sukcesji
szczegoblnej nabyla od tworcy autorskie prawa majatkowe do spornych utworéw, Sqd uznal za zasadny zarzut
pozwanej braku legitymacji czynnej do wystepowania z powédztwem opartym na art. 79 ust. 1
p.a.p.p. Stwierdzenia tego nie moze zmienié¢, podniesiony przez powoddke przed zamknieciem rozprawy, argument,
iz z uwagi na to, ze tworca postaci kucyka nie ujawnil swojego autorstwa, (...) Inc. (jako producent) zastepuje go w
wykonywaniu praw autorskich. Nalezy wskazaé, ze powolany przepis art. 8 ust. 3 p.a.p.p. znajduje zastosowanie w
sytuacji, gdy autor dobrowolnie korzysta z prawa do udostepnienia swojego utworu anonimowo (art. 16 pkt 2 p.a.p.p.).



Pojawia sie wowczas problem, kto powinien wykonywac przystlugujace mu prawa autorskie o charakterze zar6wno
osobistym, jak i majatkowym. Art. 8 ust. 3 normuje te kwestie, przyznajac okre$lone uprawnienia producentowi lub
innym wymienionym tam podmiotom. Sad podziela poglad, ze powolany przepis ksztaltuje instytucje zastepstwa
posredniego, w ramach ktoérej producent dziala we wlasnym imieniu, ale na rachunek tworcy i jest obowigzany wydac
mu wszystko, co uzyskal w ramach korzystania z przystugujacych mu praw autorskich (tak: J. Barta, komentarz do
art. 8, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, pkt. 15-17, LEX 2011;
M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, rozdzial 2.3.4.2.4, LEX 2011).

Zaprezentowana wykladnia wylacza zastosowanie przepisu art. 8 ust. 3 p.a.p.p. do stanu faktycznego ustalonego
w niniejszej sprawie. W pierwszym rzedzie nalezy wskazaé, ze (...) Inc.od poczatku postepowania konsekwentnie
podawala sie za podmiot uprawniony z praw do utworéw - postaci kucyka pony, a nie jedynie za osobe dzialajaca w
zastepstwie ich autora. Zmiana stanowiska nastapila dopiero po zgloszeniu przez pozwana obszernie umotywowanego
zarzutu nieudowodnienia przez powodke, iz to jej stuza prawa autorskie, ktérych ochrony zada w tym postepowaniu.
Konsekwencja postawienia tezy o przynaleznych spolce prawach autorskich bylo zgloszenie twierdzen i dowodéw
(certyfikaty rejestracji U.S. Copyright Office), a nie twierdzen i dowoddéw istotnych (z punktu widzenia art. 227 k.p.c.)
dla przyjecia, ze (...) Inc.wykonuje prawa autorskie anonimowego tworcy.

Zgodnie z zasadg rozkladu ciezaru dowodu — art. 6 k.c., powodke obcigza niewykazanie przeslanek zastosowania art. 8
ust. 3 p.a.p.p., nieudowodnienie, ze tworcy poszczegbdlnych utworéw — postaci kucyka (...), dobrowolnie podjeli decyzje
o udostepnieniu go anonimowo, czyli — verba legis — o nieujawnianiu swojego autorstwa. Nie potwierdzaja tego w
szczego6lnosci Swiadectwa rejestracji, ktore, zgodnie z ogdlna regula wyrazona w art. 244 § 1 k.p.c., stanowia dowdd
tego, co zostalo w nich urzedowo zaswiadczone, to znaczy — nabycia przez (...) Inc.praw autorskich do opisanych w
nich utwor6éw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej. Nie zawieraja one natomiast urzedowego poswiadczenia,
ze pierwotni autorzy wskazanych tam utwor — przy zachowaniu pelni praw autorskich — dobrowolnie postanowili sie
nie ujawniaé i pozostawi¢ wykonywanie swoich praw powodowej spolce. Przyjecie takiego zapatrywania staloby w
sprzeczno$ci z istotg amerykanskiej instytucji utworéw wykonywanych na zaméwienie, ktéra pozwala na wykreowanie
praw autorskich w sposéb bezposredni i pierwotny dla osoby innej niz autor. W ramach konstrukeji prawnej Works
Made for Hire dokonanie identyfikacji rzeczywistego tworcy nie tylko jest istotne, ale nawet moze okazac sie calkowicie
zbedne, skoro prawa autorskie nie powstaja dla niego, tylko dla zamawiajacego, a tym samym nie odbywa sie ich
przeniesienie z jednego podmiotu na drugi.

Nalezy zauwazy¢, ze argumentacje (...) Inc.cechuje w tej kwestii daleko idaca nie-konsekwencja, z jednej bowiem
strony przedstawia ona dokumenty na okoliczno$é¢, ze nabyla prawa autorskie do spornych utworéw w oparciu o
przepisy prawa amerykanskiego (§ 201b. The Copyright Act z 1976 r.), z drugiej za$ — na potrzeby postepowania przed
sadem polskim — w oparciu o te same dokumenty twierdzi, ze wystepuje jedynie jako posrednik — wykonawca praw
tworcey, ktéry dobrowolnie podjat decyzje o nieujawnianiu swego autorstwa. Oczywistym jest, ze nie moze zachodzié
sytuacja, w ktorej rownocze$nie na gruncie regulacji amerykanskiej autor utworu nigdy nie nabyl do niego prawa, gdyz
powstalo ono w sposéb pierwotny dla (...) Inc., zas w oparciu o przepisy polskie w tym samym stanie faktycznym autor
zachowal pelnie swoich praw, nie ujawnil tylko swojej tozsamo$ci, za$ powoddka (jako producent) zastepczo wykonuje
jego prawa.

Sad jest przekonany, ze zaoferowane dowody w postaci §wiadectw U.S. Copyright Office sa wystarczajace dla ustalenia,
ze zgodnie z prawem amerykanskim powddka stala sie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej podmiotem
praw autorskich do postaci kucyka (...). Jezeli jednak chciala ona skutecznie doj$é ochrony swoich praw na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej — stosownie do 5 ust. 1 Aktu paryskiego Konwencji bernenskiej — winna byla wykazaé, ze
nastgpila na jej rzecz skuteczna sukcesja praw autorskich réwniez w oparciu o przepisy regulacji polskiej, to znaczy,
ze zawarla umowe z autorem (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.) albo ze mamy do czynienia z utworem pracowniczym (art. 12
p-a.p.p.). Obciazajaqcy (...) Inc. brak dowodu na te okoliczno$é uzasadnia oddalenie zgdania z pkt I1.
pozwu, opartego na przepisie art. 79 ust. 1 p.a.p.p.



Niejako na marginesie rozwazan nalezy zaznaczy¢, ze nawet gdyby przyjaé, iz (...) Inc. przystluguje kompetencja do
wykonywania praw autorskich do postaci kucyka (...), to i tak nie byloby podstaw do uwzgledniania zgloszonych
przez nig zadan. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ' p.a.p.p., ochrong objety moze byé wylacznie sposéb wyrazenia,
a contrario nie sa nia objete odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzialania oraz koncepcje matematyczne.
Ochrona prawnoautorska dotyczy nie samego pomystu, lecz jedynie jego konkretnej realizacji. Zasada ta znalazla
odzwierciedlenie w orzecznictwie sagdow, w ktorym konsekwentnie twierdzi sie, ze przedmiot niematerialny nie moze
mie¢ charakteru ogblnego pomystu, i by¢ jedynie powieleniem powszechnie funkcjonujacych w rzeczywistoéci idei i
projektéw lecz powinien mie¢ charakter nowatorski i oryginalny (tak np. Sad Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 20 XII
2006 1. sygn. akt I ACa 672/06, LEX nr 330985), zas§ wykorzystanie cudzego pomyshu przy oryginalnej tre$ci nowego
dziela nie stanowi jeszcze opracowania cudzego utworu, ale wlasny oryginalny utwoér (por. wyrok Sadu Apelacyjnego
w Warszawie z 15 IX 1995 1. sygn. akt I ACr 620/95, LEX nr 62623).

Zadajac zakazania pozwanej importowania, skladowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania
zabawek przedstawiajacych postaci kucykéw z charakterystyczng kolorowa grzywa, fantazyjnie zarysowanym okiem
oraz ogonem z dlugim kolorowym wlosiem, nasladujacych zabawki w postaci kucyka (... ) powddka wnosi w istocie
0 udzielenie prawnoautorskiej ochrony pomystowi na zabawke dla dzieci, a nie jego konkretnej
realizacji. Nie ulega watpliwo$ci, ze utwory powstawaly w r6znym czasie (lata 1981-1983 r. i 2002-2003 r.) a (...)
oferuje kucyki w réznych postaciach, formach, kolorach, znacznie rézniacych sie od siebie. Formulujac zadanie w
sposéb nadmiernie ogélny, implikujacy konieczno$¢ dokonywania oceny nasladownictwa na etapie postepowania
egzekucyjnego, powodka w sposoéb niedopuszczalny, sprzeczny z regulami formulowania zgdan zakazowych w
sprawach o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej, nie wnosi o zakazanie naruszen w odniesieniu do konkretnych
zabawek (jednoznacznie wskazanych) lecz uzywa do opisu przedmiotu naruszenia, a w konsekwencji zadanego zakazu,
cech ogoélnych, ktére w zadnym razie nie mogg by¢ uznane za wystarczajace, mogloby to bowiem prowadzi¢ do
wykroczenia poza zakres ochrony wynikajacej dla uprawnionego z praw autorskich do postaci kucykow.

Ocena zarzutu naruszenia regul uczciwej konkurencji.

Zadajac zakazania pozwanej uzywania oznaczenia (...) lub innej nazwy podobnej do (...) oraz importowania,
skladowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w postaci kucykéw pod nazwa (...) lub
inng nazwg podobna do oznaczenia (...) , a takze nakazania pozwanej zniszczenia znajdujacych sie w jej dyspozycji
zabawek i opakowan zabawek (...) oraz wycofania od dystrybutoréw wprowadzanych do obrotu i niebedacych jeszcze
ich wlasnoécig zabawek (...), (...) spotka z 0.0. w W. odwoluje sie do przepiséw ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zadania te, odnoszace sie¢ wprost do ochrony oznaczenia towaru, dotkniete s3 ta sama co
w przypadku roszczen (...) Inc. wadg niedopuszczalnego uogolnienia (przez uzycie sformulowania : lub inng nazwa
podobna do oznaczenia (...) ).

Zgodnie z jej art. 1, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w dzialalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak byc
traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogble, w celu zachowania przez przedsiebiorce
dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-

Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelieniem nastepujacych przeslanek :

« czyn ma charakter konkurencyjny,

 narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,



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

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposoéb og6lny okresla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny (m.in.: wprowadzajace w blad oznaczenie
towar6éw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyklada¢ w ten sposob, ze ogdlne okreslenie czynu
nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegbdlawiajace pozostaja w nastepujgcych wzajemnych relacjach :

+ wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie
konkurencyjne mozna uznaé takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

« wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
korygujaca w stosunku do przepiséw szczegélnych typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos ze
znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawnoSci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé bedzie zatem ustalenia, na czym ono
polegalo 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 odpowiadajacego
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 mieszcza sie w dyspozycji ktdregokolwiek z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedlug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa
281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaru, ktére moze wprowadzi¢ w
blad co do jego pochodzenia oraz wprowadzanie do obrotu towar6éw w opakowaniu mogacym wywotaé taki skutek.
Przepis ten — analogicznie do ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych — chroni oznaczenia, ktore nie zostaly
objete wylaczno$cia wynikajgca z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiscie uzywane w obrocie
gospodarczym zdotaly wypracowaé¢ wlasna zdolnoé¢ odrozniajaca, przed dzialaniami naruszyciela, ktory pdzniej
rozpoczal uzywanie konfuzyjnego oznaczenia. Przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajda zastosowanie
powolane wyzej reguly wypracowane w orzecznictwie sadéw wspolnotowych, z tym zastrzezeniem, ze ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wylacznego lecz interesy gospodarcze przedsiebiorcy, a zasieg
jej dzialania ogranicza sie do terytorium Polski.

Spotka (...) nie udowodnila w tym postepowaniu zaistnienia przestanek dopuszczenia sie przez
pozwang czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. (pierwszenstwa uzywania w
Polsce oznaczenia (...) ) Z dokumentow, katalogow i zeznan $§wiadkéow A. G., A. M. i M. D. wynika, ze od tego samego
- 1998 roku kucyki H. i S. sg wprowadzane do obrotu pod nazwami (...) i (...) . Sam pelnomocnik powo6dek —
w pismach procesowych i w o§wiadczeniu ztozonym na rozprawie 20 IX 2010 r. - wskazuje koniec lat 9o-tych XX
wieku, jako poczatek oferowania w Polsce zabawek (...) . Material dowodowy nie daje wystarczajacych podstaw do
stwierdzenia pierwszenstwa zgodnego z prawem uzywania nazwy (...) i wypracowania przez powodke znajomosci
tego oznaczenia w grupie konsumentéw zainteresowanych nabyciem tego rodzaju zabawek. Odmienne zeznania
Swiadka J. L., ktora wskazuje na poczatek lat 9o-tych, nie znajduja zadnego potwierdzenia w dokumentach, czy
katalogach, powszechnie stosowanych jako dowody w tego typu sprawach. Zeznania §wiadka Sad uznal w tym zakresie
za calkowicie niewiarygodne, szczegblnie ze J. L. ogranicza sie do prostego stwierdzenia, nie powolujac zadnych
konkretow dotyczacych sprzedazy, dzialan reklamowych i marketingowych. Na dane liczbowe §wiadek powoluje sie
w odniesieniu roku 2000 i nastepnych. Ustalenia pierwszenstwa uzywania w Polsce oznaczenia (...) nie mozna takze
oprze¢ na zbyt og6lnych, niepozbawionych watpliwoéci i zastrzezen, zeznaniach §wiadka W. B..



Potencjalni nabywcy moga by¢ zatem w tym przypadku wprowadzeni w blad co do pochodzenia towaru, nie wynika
to jednak z (udowodnionego) podszywania sie przez pozwang pod wczeéniejsze oznaczenie uzywane przez powddke
lecz z rownoczesnego pojawienia sie na rynku zabawek o zblizonych, bardzo opisowych nazwach.

Nie zasluguje na uznanie takze zadanie oparte na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., powodka nie dowiodla bowiem
bezpos$redniego naruszenia ani zagrozenia naruszenia jej intereséw gospodarczych, a w szczegolnosci Swiadomego
korzystania przez pozwang z wypracowanej przez nia_wczeéniej renomy. Motywy pozwu, w czeSci dotyczacej faktow
odnosza sie w istocie do dzialania stypizowanego jako czyn nieuczciwej konkurencji w art. 10 u.z.n.k., z ktoérego
wynikaja takze objete pkt III. pozwu zadania. Sprzeczno$§é dzialan pozwanej z klauzula generalng oceniana jest
natomiast wylacznie na plaszczyznie prawnej, nie przenoszac sie na odrebny od uzywania oznaczenia (...) zakaz ani
nakaz. W uzasadnieniu znalezé mozna obszerne odniesienia do podobienstwa produktéw i ich opakowan, ktore jednak
nie maja znaczenia dla rozstrzygniecia sporu, H. nie domaga sie bowiem zakazania kopiowania (nasladowania)
oferowanych przez nig zabawek, stosowania okres§lonych opakowan, ale wylacznie uzywania dla kucykéw oznaczenia
(...) . Stwierdzenie o tudzacym podobienstwie zabawek stron powddka umieszcza jedynie w treSci o$wiadczenia
0 przeproszeniu, ktorego zlozenia zada od pozwanej. Takie sformulowanie zadan z pkt III. pozwu, przy braku
konsekwencji, zdaje sie wskazywaé na to, ze powddka akceptuje oferowanie przez pozwana kucykéw nasladujacych
jej zabawki, ergo dalsze naruszanie renomy, sprzeciwiajgc sie jedynie uzywaniu kolizyjnego oznaczenia (...) .
Na marginesie warto tylko zauwazy¢, ze towary pozwanej sa wprowadzane do obrotu i oferowane nabywcom w
opakowaniach ze znanym i dobrze rozpoznawalnym przez nich znakiem towarowym S. w sposob jednoznaczny
indywidualizujacymi przedsiebiorce, od ktérego pochodza, za$§ : Wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta
na opakowaniu towaru oraz trwale umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do
obrotu wylacza mozliwo$¢é wywolania bledu zaréwno co do tozsamoéci producenta, jak i produktu /.../ (tak Sad
Najwyzszy w wyroku z 11 VI 2002 r. ICKN 1319/00)

Takze w przypadku zadan wynikajgcych z naruszenia regut uczciwej konkurencji nalezy stwierdzi¢, ze przeciwko
uwzglednieniu powodztwa przemawia wystapienie z nimi przez spoétke (...) dopiero po dwunastu latach obecnoéci
na rynku polskim zabawek w postaci kucykéw (...). Przez ten czas powoddka akceptowala dzialania pozwanej
(przyzwalala na nie), umozliwiajac spolce (...) budowanie wlasnej pozycji rynkowej i sity odrézniajacej jej oznaczenia
oraz zdobywanie klienteli. Slusznie pozwana zarzuca wiec, ze tak p6zna reakcja, wniesienie pozwu dopiero woéwczas
gdy kucyki (...) maja wlasng pozycje rynkowa, musi by¢ traktowana jako wystepowanie przeciwko temu co — w duzej
mierze wynika z jej wlasnego zaniechania. Zadania objete pkt III. pozwu mozna wiec uznaé za sprzeczne z reguly
venire contra factum proprium nemini licet, zasadami wspélzycia spolecznego art. 5 k.c., stanowigce naduzycie prawa
podmiotowego. (por. takze wyroki Sadu Najwyzszego z 2 I 2007 r. VCSK 311/06 iz 9 IV 2008 r. VCSK 503/07)

Za nieusprawiedliwione — co do zasady — i nieudowodnione, a przez to podlegajqgce oddaleniu, Sqad
uznal takze powédztwo H.wynikajgce z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
( a contrario art. 18 w zw. z art. 10 i art. 3 ust. 1)

O kosztach Sqd orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosSci za wynik sprawy. Do niezbednych
kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki
oplat okres§lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez
sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie
koszty w wysoko$ci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnosSci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreéla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnoSci
radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika



w przyczynienie sie do jej wyjaénienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki
minimalne okre$lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o0 krotnej stawki minimalnej (§ 2
ust.2.), ktorej wysoko$c zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie
prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika pozwanej wykonujacego zawdd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w czterokrotnej minimalnej
wysoko$ci, nalezne od kazdej z powbdek, ze wzgledu na wspohuczestnictwo formalne po stronie biernej i jednokrotny
zwrot kwoty 17 zt tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa.



