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POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2015 .
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym :
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 stycznia 2015 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku R. Limited z siedzibg w Londynie (W..)

i G. Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciag spétki komandytowej w Koninie
z udziatem S. spétki z ograniczong odpowiedzialnosciag w Warszawie
iS. GmbH & Co. KG z siedzibg w Furth/Stadeln (R.)

- 0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ zabezpieczenia:

1. roszczen R. Ltd w Londynie o nakazanie S. spdétce z 0.0. w Warszawie i S. GmbH & Co. KG z siedzibg w
Furth/Stadeln zaniechania naruszen praw do tréjwymiarowych wspdlnotowych znakéw towarowych nr

000162784 i nr 005696232, poprzez zakazanie obowigzanym:

- oferowania oraz wprowadzania do obrotu towardw — zabawek sktadajgcych sie z szesciu ptaszczyzn
utozonych geometrycznie w trzy pary réwnolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest
prostopadle do pozostatych dwdch par, a kazda ztych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture
utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewie¢ réownych segmentéw — w tym zabawek

oznaczonych jako ,,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym:




- uzywania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowe] .http://www.(...)pl/,

wizerunku zabawek sktadajacych sie z szesciu ptaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary
rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a
kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na
dziewieé¢ rownych segmentéw — w tym zabawek oznaczonych jako ,G&M Kostka”, o wygladzie

zewnetrznym przedstawionym w pkt a.

2. roszczen R. Ltd w Londynie i G. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. w Koninie o
zaniechanie niedozwolonych dziatan, tj. deliktdw nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1

w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowigzanym :

- oferowania oraz wprowadzania do obrotu towardw — zabawek sktadajgcych sie z szesciu ptaszczyzn
utozonych geometrycznie w trzy pary réwnolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest
prostopadle do pozostatych dwdch par, a kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture
utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewie¢ réownych segmentéw — w tym zabawek

oznaczonych jako ,,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym przedstawionym w pkt la.,

- uzywania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej http://www.(...)com.pl/,

wizerunku zabawek sktadajacych sie zszesciu pfaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary
rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a
kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na
dziewie¢ réwnych segmentéw — w tym zabawek oznaczonych jako ,G&M Kostka”, o wygladzie

zewnetrznym przedstawionym w pkt 1a,

poprzez :

a. zakazanie obowigzanym — na czas trwania procesu :

- oferowania oraz wprowadzania do obrotu towardw — zabawek sktadajgcych sie z szesciu ptaszczyzn
utozonych geometrycznie w trzy pary réwnolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest
prostopadle do pozostatych dwdch par, a kazda ztych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture
utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewie¢ réownych segmentéw — w tym zabawek

oznaczonych jako ,,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym:



http://www.(...)pl/
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- uzywania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowe] http://www.(...)Jcom.pl/,

wizerunku zabawek sktadajacych sie z szesciu ptaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary
rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a
kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na
dziewieé¢ rownych segmentéw — w tym zabawek oznaczonych jako ,G&M Kostka”, o wygladzie

zewnetrznym przedstawionym wyzej,

b. zajecie przez komornika sgdowego, na czas trwania procesu, towarow — zabawek skfadajgcych sie z
szesciu pfaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para
utozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang
strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewie¢ réwnych segmentéow — w tym
zabawek oznaczonych jako ,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym przedstawionym w pkt a.,
bedacych wiasnoscia S. spotki z 0.0. w Warszawie, znajdujacych sie w jej siedzibie, jak réwniez w innych

miejscach ujawnionych przez komornika sagdowego w toku wykonywania czynnosci ;

Il. zagrozi¢ S. GmbH & Co. KG z siedzibg w Firth/Stadeln obowigzkiem zaptaty na rzecz R.Ltd w
Londynie kwoty 1.000 (tysigc) ztotych, a na rzecz « G. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig » sp.k.
w Koninie kwoty 500 (piec¢set) ztotych za kazdy dzien nieprzestrzegania tymczasowych zakazéw

okreslonych w pkt l.a.;

lll. zagrozi¢ S. spodfce z 0.0. w Warszawie obowigzkiem zapfaty na rzecz R. Ltd w Londynie kwoty 1.000
(tysigc) ztotych, a na rzecz « G. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig » sp.k. w Koninie kwoty 500

(pie¢set) ztotych za kazdy dzien nieprzestrzegania tymczasowych zakazéw okreslonych w pkt I.a.;
IV. w pozostatej czesci wniosek oddali¢;

V. zakresli¢ R.Ltd w Londynie oraz « G.spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig » sp.k. w Koninie
czternastodniowy termin do wystgpienia wzgledem S. GmbH & Co. KG z siedzibg w Flrth/Stadeln i S.

spotce z 0.0. w Warszawie z roszczeniami z pkt I.


http://www.simba.com.pl/
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Uzasadnienie

Po sprecyzowaniu wniosku, 9 stycznia 2015 r. R. w Londynie oraz « G. spdtka z ograniczong

odpowiedzialnoscig » spdtka komandytowa w Koninie wniosty o zabezpieczenie:

l. roszczen R. Ltd w Londynie o nakazanie S spoéfce z 0.0. w Warszawie i S. GmbH & Co. KG z siedzibg w
Flrth/Stadeln zaniechania naruszen praw do tréjwymiarowych wspélnotowych znakéw towarowych nr

000162784 i nr 005696232, poprzez zakazanie obowigzanym:

a. oferowania oraz wprowadzania do obrotu towaréw — zabawek skfadajgcych sie z szesciu ptaszczyzn
utozonych geometrycznie w trzy pary réwnolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest
prostopadle do pozostatych dwéch par, a kazda ztych pfaszczyzn posiada kratkowang strukture
utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewieé rownych segmentéw — w tym zabawek

oznaczonych jako ,,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym:
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b. uzywania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowe;j . http://www.{(...).com.pl/,

wizerunku zabawek sktadajacych sie zszesciu pfaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary
rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a
kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na
dziewie¢ rownych segmentow — w tym zabawek oznaczonych jako ,G&M Kostka”, o wygladzie

zewnetrznym przedstawionym w pkt a.

Il. roszczen R. Ltd w Londynie i G. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. w Koninie o
zaniechanie niedozwolonych dziatan, tj. deliktow nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1

w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k., poprzez zakazanie obowigzanym :

a. oferowania oraz wprowadzania do obrotu towaréw — zabawek sktadajacych sie z szesciu ptaszczyzn
utozonych geometrycznie w trzy pary réwnolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest
prostopadle do pozostatych dwdch par, a kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture
utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewie¢ réownych segmentéw — w tym zabawek

oznaczonych jako ,,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym przedstawionym w pkt la.,


http://www.(...).com.pl/

b. uzywania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej http://www.(...)com.pl/,

wizerunku zabawek sktadajacych sie z szesciu ptaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary
rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a
kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na
dziewie¢ réwnych segmentéw — w tym zabawek oznaczonych jako ,G&M Kostka”, o wygladzie

zewnetrznym przedstawionym w pkt 13,

oprzez :

1. zakazanie obowigzanym — na czas trwania procesu :

a. oferowania oraz wprowadzania do obrotu towaréw — zabawek sktadajacych sie z szesciu ptaszczyzn
utozonych geometrycznie w trzy pary réwnolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest
prostopadle do pozostatych dwdch par, a kazda ztych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture
utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewie¢ réownych segmentéw — w tym zabawek

oznaczonych jako ,,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym:
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b. uzywania w reklamie, w tym w Internecie w ramach domeny internetowej http://www.(...)com.pl/,

wizerunku zabawek sktadajgcych sie zszesciu ptaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary
rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para utozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a
kazda z tych ptaszczyzn posiada kratkowang strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na
dziewie¢ réwnych segmentéw — w tym zabawek oznaczonych jako ,,G&M Kostka”, o wygladzie

zewnetrznym przedstawionym w pkt a.

2. zajecie przez komornika sgdowego, na czas trwania procesu, towarow — zabawek sktadajgcych sie z
szesciu pfaszczyzn utozonych geometrycznie w trzy pary rownolegtych ptaszczyzn, przy czym kazda para
ufozona jest prostopadle do pozostatych dwdch par, a kazda z tych pfaszczyzn posiada kratkowana
strukture utworzong przez linie dzielgce ptaszczyzny na dziewie¢ réwnych segmentéw — w tym
zabawek oznaczonych jako ,G&M Kostka”, o wygladzie zewnetrznym przedstawionym w pkt 1la.,
bedacych wtasnoscia S. spotki z 0.0. w Warszawie, znajdujgcych sie w jej siedzibie, jak réwniez w innych

miejscach ujawnionych przez komornika sagdowego w toku wykonywania czynnosci.

Whiesli przy tym o :


http://www.(...)com.pl/
http://www.(...)com.pl/

- zagrozenie kazdemu z obowigzanych na wypadek naruszenia obowigzkéw okreslonych w
postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczern R. Ltd okresSlonych w pkt I. i Il wniosku
nakazaniem zaptaty na rzecz R. Ltd kwoty 1.000 zt za kazdy dzien trwania stanu sprzecznego z wydanym
postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia,

- zagrozenie kazdemu z obowigzanych na wypadek naruszenia obowigzkéw okreslonych w
postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczen spotki G. okreslonych w pkt Il. wniosku
nakazaniem zaptaty na rzecz tej spétki sumy pienieznej 500 zt za kazdy dzien trwania stanu sprzecznego

z wydanym postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia.

Sad ustalit, ze:

R. Ltd w Londynie jest podmiotem wytgcznie odpowiedzialnym za zarzgdzanie, ochrone
i rozwdj na catym Swiecie marki R.. Najwazniejszym produktem z kolekcji R. jest znana i renomowana
tréjwymiarowa uktadanka logiczna - Kostka Rubika. Na rynku (...) jest ona nieprzerwanie obecna od
konca lat 70-tych XX w., cieszac sie ogromng popularnoscia i uznaniem odbiorcéw. Na terytorium Unii
Europejskiej Kostka Rubika sprzedawana jest przez oficjalnych dystrybutoréow, w P. przez spotke G.,
ktora sprzedaje zabawke za posrednictwem wszystkich typowych kanatéw sprzedazy, tj. w
szczegolnosci sklepow detalicznych, sieci handlowych, czy w Internecie. Oprécz typowej Kostki Rubika
sprzedawanej w swojej tradycyjnej kolorystyce, w P. oferowane sg rowniez kostki z nadrukiem
reklamowym dowolnie wybranym przez zamawiajgcego. Nadruk jest wykonywany na kostkach réznych
rozmiaréw. Autoryzowanym dystrybutorem kostek reklamowych w P. jest S. N. dziatajagcy w obrocie
pod nazwa ,(...)". (dowdd: lista oficjalnych europejskich dystrybutorow Kostki Rubika k. 216-219,
umowa dystrybucyjna k. 388-413, wydruki ze stron internetowych k.431-446)

Od momentu wprowadzenia na rynek na catym Swiecie sprzedano ponad 300 milionéw
egzemplarzy Kostki Rubika, ktdra jest powszechnie uwazana przez ekspertéw branzowych za najlepiej
sprzedajacy sie zabawke na swiecie. Obecnie w sprzedazy znajduje sie wiele rodzajéw Kostki Rubika,
m.in. kostki szeScienne: 2x2x2 (Rubik’s Mini Cube), 3x3x3 (klasyczna Rubik’s Cube), 4x4x4 (Rubik’s
Revenge), 5x5x5 (Rubik’s Professor Cube). Oprocz typowe]j Kostki Rubika sprzedaje sie zabawki i gadzety
nig inspirowane, a takze kostki z nadrukiem reklamowym dowolnie wybranym przez zamawiajgcego.
Zabawka jest intensywnie promowana i reklamowana. Jest tez wykorzystywana w reklamie innych
towardw, a takze w materiatach prasowych. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k. 266-305, k.
434-446, artykuty prasowe k.213-215, k. 371-387, materiaty promocyjne i reklamowe k. 306-333)
Wysoka rozpoznawalnosé Kostki Rubika znajduje potwierdzenie w badaniach konsumenckich. (dowéd:

wyniki badan k. 450-472)



Jednym z elementdow komercjalizacji marki R. jest zawieranie uméw licencyjnych z podmiotami
z catego Swiata. W latach 2011-2012 r. udzielono 142 licencji na postugiwanie sie wizerunkiem Kostki
Rubika w kampaniach reklamowych innych produktéw. Popularnosé Kostki Rubika przyczynita sie do
powstania dyscypliny sportowej speedcubingu (speedsolving), polegajacej na uktadaniu Kostki Rubika
na czas. (dowdd: oswiadczenie D. K. k. 220-238, lista licencjobiorcow wizerunku Kostki Rubika z 2012 r.

k. 239-242, przyktadowe umowy licencyjne k. 243-265, wydruki ze stron internetowych k. 351-370)

R. Ltd chroni wyglad zewnetrzny Kostki Rubika — jej charakterystyczny uktad przestrzenny oraz
kolorystyke w postaci rodziny tréjwymiarowych wspdlnotowych znakéw towarowych. Do R. nalezg
takze autorskie prawa majgtkowe. W szczegdlnosci jest on uprawniony do wspélnotowych znakéw

towarowych:

- stownego RUBIK zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) pod nr

004170775 z pierwszenistwem od 16/12/2004 r. dla towaréw w klasach 9, 20 25,

- stownego RUBIK’S zarejestrowanego w OHIM pod nr 009408261 z pierwszenstwem od 28/09/2010 r.

dla towardw i ustug w klasach 28 (m.in. uktadanki tréjwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy), 35i 41,

S s
P e
RuBiS
-stowno-graficznego zarejestrowanego pod nr 009408246 z pierwszenstwem od

28/09/2010 r. dla towardw i ustug w klasach 9, 28, 41,

RUBIK'S

- stowno-graficznego zarejestrowanego pod nr 004170858 z pierwszenstwem od

16/12/2004 r. dla towardw w klasach 9, 20, 25,

- tréjwymiarowego zarejestrowanego pod nr 000323329 chronigcego ksztatt i wyglad

zewnetrzny Kostki Rubika 3x3x3 z pierwszefnstwem od 25/04/1996 r. dla ustug w klasach 35i 42,

- tréjwymiarowego zarejestrowanego nr 000162784 z pierwszenstwem od 1/04/1996 r.

dla towardw w klasie 28 (m.in. uktadanki trojwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),



- tréjwymiarowego zarejestrowanego pod nr 008371379 chronigcego ksztatt i wyglad

zewnetrzny Kostki Rubika 3x3x3 z pierwszenstwem od 18/06/2009 r. dla towardw i ustug w klasach 16,

21,41,

- tréojwymiarowego zarejestrowanego pod nr 005696232 z pierwszenstwem od

6/02/2007 r. dla towardéw w klasie 28 (m.in. uktadanki tréjwymiarowe, gry i przedmioty do zabawy),

v
1

- tréjwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976135 z pierwszenstwem od

18/05/2011 r. dla towardw i ustug w klasie 28 (m.in. uktadanki tréjwymiarowe, gry i przedmioty do
zabawy), 35i41,

- tréjwymiarowego § l zarejestrowanego pod nr 009308255 chronigcego ksztatt i wyglad

zewnetrzny Kostki Rubika 4x4x4 z pierwszenstwem od 11/08/2010 r. dla ustug w klasie 35 oraz 41,

- tréjwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009976788 z pierwszenstwem od
18/05/2011 r. dla towardw i ustug w klasie 28 (m.in. uktadanki tréjwymiarowe, gry i przedmioty do
zabawy), 35141,

- tréjwymiarowego l zarejestrowanego pod nr 009308446 chronigcego ksztatt i wyglad
zewnetrzny Kostki Rubika 5x5x5 z pierwszenstwem od 11/08/2010 r. dla towardw i ustug w klasie 35

oraz4l,
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- tréjwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009975681 z pierwszenstwem od

18/05/2011 r. dla towardw i ustug w klasie 28 (m.in. uktadanki tréjwymiarowe, gry i przedmioty do

zabawy), 35i 41,

@

- tréjwymiarowego zarejestrowanego pod nr 009307992 chronigcego ksztatt i
wyglad zewnetrzny Kostki Rubika 2x2x2 z pierwszenstwem od 11/08/2010 r. dla towardw i ustug w
klasie 35 i 41. (dowdd: swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy OHIM k. 50-192, umowa cesji k. 193-200
i pismo OHIM k. 203) R. Ltd podejmuje dziatania zmierzajgce do zwalczania naruszen przyznanych mu

praw wyfacznych. (dowdd: zgtoszenia, orzeczenia i decyzje k. 473-501)

S. spoétka z o0.0. w Warszawie jest spdtka zalezng S. GmbH & Co. KG bedacej czescig
niemieckiego koncernu S. Group, jednego z pieciu najwiekszych w Europie producentéw i
dystrybutoréw zabawek. (dowdd: odpis z KRS k. 502-505, wydruk ze strony internetowe] k. 506)
Obowigzane reklamujg, oferujg i wprowadzajg do obrotu na terytorium P.zabawke oznaczong na

opakowaniu jako ,,G&M Kostka” o wygladzie:

Zabawka ma identyczne wymiary i ksztatt jak klasyczna Kostka Rubika (3x3x3) i jest do niej tudzgco
podobna. Jedyng réznice stanowi kolorystyka. ,G&M Kostka” sprzedawana jest w opakowaniu, na
ktorym jako producent i importer wskazana jest S. GmbH & Co. KG. Oznaczenie takie znalazto sie
rowniez na samej kostce, w postaci matej naklejki przyklejonej na jednej z ptaszczyzn szescianu, ktéra
musi ulec zniszczeniu z chwilg pierwszego uzycia zabawki zgodnie z jej przeznaczeniem. (dowdd

rzeczowy, wydruk ze strony internetowej k. 507)

,G&M Kostka” jest reklamowana przez spétke S. m.in. na jej (...) stronie internetowej dostepnej

pod adresem http://www.(...)com.pl/. (dowdd: wydruk ze strony internetowej k. 507, informacja

WHOIS k. 508) Jest wprowadzana do obrotu i oferowana w tradycyjnych sklepach (m.in. w sieci


http://www.(...)com.pl/

handlowej (...)) i za posrednictwem Internetu, w tym poprzez sklepy internetowe i portale aukcyjne,
np. (...).pl, (...).pl. Jest czesto mylona przez dystrybutoréw z oryginalng zabawka i oferowana do
sprzedazy pod nazwa , Kostka Rubika”. ,,G&M Kostka” oferowana jest po znacznie nizszej cenie niz
oryginalna Kostka Rubika. Uktadanka wprowadzana do obrotu przez S. kosztuje od (...) zt do(...) zt, a
oryginalna Kostka Rubika okoto (...) zt. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k., dowody zakupu

,G&M Kostki” k. 107-1150)

Sad zwazyt:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koricowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odrdznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towardw lub ustug innego pochodzenia. (wyroki Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci, obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 23/05/1978 r. w
sprawie 102/77 H. , z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 P.s, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok
Sadu UE z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 |.)

Z orzecznictwa Trybunatu wynika w sposéb niewatpliwy, ze prawo wytgczne zostato przyznane
wtascicielowi znaku towarowego, aby umozliwi¢ mu ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to,
aby znak ten modgt gwarantowaé konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub ustugi oraz ich
jakosci, petni¢ funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa winno by¢
zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub
moze negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22/09/2011 r. w
sprawie C-482/09 B., a takze wyroki z 18/06/2009r. w sprawie C-487/07 L. iin., z 23/03/2010r.
w sprawach potaczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujgcym obecnie w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26/02/2009 r. w sprawie wspdlno-
towego znaku towarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w szczegdlnosci zasady rejestracji,
wynikajgce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia,
jako cze$¢ acquis communautaire stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bez-
posrednie zastosowanie. W wiekszosci, s one powtdérzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie
Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw cztonkowskich
odnoszqcych sie do znakow towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca jg ustawa Prawo
wifasnosci przemysfowej znajduje zastosowanie wytgcznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania

w rozporzadzeniu, w szczegdlnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do przepiséw prawa krajowego.



Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wtasciciela do wytgcznego i niezaktéconego uzywania
zarejestrowanego wspdélnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie majgcym

jego zgody, uzywania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towaréw lub ustug;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobiefAstwa do znaku oraz identycznosci albo
podobienstwa towardéw lub ustug, ktérych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej, ktére obejmuje takze prawdopodo-bienstwo ich
skojarzenia.

. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére nie sg
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renomg w Unii
Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi
nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy wspdlnotowego

znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku
(oznaczenia) powinna sie opierac¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie
moze by¢ uznane za identyczne ze wczesniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza -
bez dokonywania zmian lub uzupetnien - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako
catos¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktdre nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta.

(tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ D.)

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie mozna uzna¢ za podobne, jezeli, z punktu
widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej czeSciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T. ) Konieczne jest tu dokonanie oceny
wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje
nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyrok
Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 .) Dokonujgc oceny podobieristwa towardw i ustug nalezy
bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci),
szczegllnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposdb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg
sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z
23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Cato$ciowa ocena zaktada
pewng wspotzaleznosé miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakdéw
towarowych oraz towardw lub ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopied podobienstwa
towardw i ustug moze byé zrdwnowazony znaczacym stopniem podobierstwa znakdw towarowych i
odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznos$ci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T. , z

13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 I/ P., z 18 XIl 2008 r. w sprawie C-16/06 M.)



W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad istnieje wtedy,
gdy znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcdw mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu
towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg
z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/09/1998 r. w sprawie C-
39/97 C, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C.)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsu-menta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw
lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S. , z
23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.oraz wyroki Sadu z
9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G.i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 M.)

Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego
spornych znakéw powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie catoSciowym wrazeniu ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich elementdéw odrézniajacych i dominujacych. (tak wyroki Trybunatu z 11/111997 r. w
sprawie C-25/95 S., z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M. i z 12/06/2007 r. w sprawie C-334/05 S.) Z
zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego, stanowigcego cze$¢ ztozonego znaku towarowego, za
dominujgcy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sadu z 3/07/2003 r. w sprawie
T-129/01 B. iz 6/07/2004 r. w sprawie T-117/02 C.) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako catosc i nie zagtebia sie w analize jego poszczegdlnych elementdéw (tak wyrok Trybunatu z
11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S.), o tyle to wtasnie jego odrdziniajgce cechy sg, co do zasady,
najtatwiej zapamietywane. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-104/01 F., z 10/09/2008 r. w
sprawie T-325/06 C.

Wiasciwy krag odbiorcéw sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentdw moze sie rdznie ksztattowac
w zaleznosci od kategorii towardw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97
L., 26/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. iz 12/01/2006 r. C-361/04 R. ) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego porédwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj
zdawac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty obraz tych znakéw towarowych. Ryzyko konfuzji jest
tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrdzniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci znaku na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w
sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspotzaleznos¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsréd odbiorcow, a jego

charakterem odrdzniajgcym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu



oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci
wsrdd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznos$ci danego przypadku, w szczegdlnosci
udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugosé okresu jego uzywania, wielkos¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych grup
odbiorcow, ktédrym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsie-
biorstwa. Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na

powodzie. (art. 6 k.c.)

Z zatgczonych do wniosku $wiadectw rejestracji i wydrukéw z internetowej bazy OHIM wynika

wytgcznosc R. Ltd uzywania tréjwymiarowych wspdélnotowych znakéw towarowych :

LA

w odniesieniu do uktadanek logicznych i gier. Znaki te — w efekcie ich diugotrwatego, intensywnego

nr 000162784, nr 005696232, ktérych ochrony przed naruszeniami zada,
uzywania na rozlegtym terytorium Unii Europejskiej, dziatan marketingowych i promocyjnych, uzyskaty

bardzo silng wtérng zdolnosé odrézniajaca.

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze znaki towarowe R. Ltd sg dobrze znane i rozpoznawalne w
relatywnym kregu konsumentéw, wsrdd oséb zainteresowanych tego rodzaju grami logicznymi.
Wskazuje na to bogaty materiat dowodowy zaoferowany przez uprawnionych. W tej sytuacji
importowanie, wprowadzenie do obrotu, oferowanie i reklamowanie przez spétke S. i S. GmbH & Co. KG
identycznych towaréw o wygladzie bardzo podobnym do przedstawionego w znakach uprawnionego
stwarza realnie ryzyko konfuzji konsumenckiej. Znaki R. Ltd sg odtwarzane w tréjwymiarowym ksztafcie
zabawek obowigzanych, ryzyko konfuzji dodatkowo wzmacnia uzywanie przez obowigzanych nazwy

« Kostka ».

Uzasadniony jest zatem zarzut naruszenia przez spétke S. i S. GmbH & Co. KG praw wytacznych
R. Ltd w sposob zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporzadzenia. Nalezy w tym zakresie podzieli¢
argumentacje zawartg w motywach wniosku, opartg na odniesieniach do bogatego dorobku orzecznictwa
wspodlnotowego i analizie okolicznosci sprawy. Stwierdzenie naruszenia na tej podstawie prawnej czyni

zbednym rozstrzygniecie zarzutéw dotyczgcych ochrony znakdéw renomowanych (art. 9 ust. 1c).

W efekcie bezprawnych dziatann obowigzanego nabywcy mogg zosta¢ wprowadzani w btad co
do pochodzenia jego towaréw, w szczegdlnosci mogg oni uznac, ze uktadanki pochodzg od tego
samego podmiotu co znane im i cenione przez nich Kostki Rubika, cho¢ faktycznie nie ma to miejsca.
Dziatania te mogg negatywnie wptywac na pozycje rynkowg i postrzeganie uprawnionego, ktdéry nie ma

mozliwosci kontrolowania, czy oferowane przez obowigzanego towary sg odpowiedniej jakosci, a



negatywne opinie klientéw mogg wywotywacé niekorzystne skutki dla sprzedazy oryginalnych zabawek.
Dziatania obowigzanego mogg tez szkodzi¢ sile odrdzniajgcej znakdéw towarowych RUBIK’S. Naruszajg
one prawidtowe petnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakosciowej, reklamowej i

inwestycyjne;j.

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzadzenia. W
innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego
znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia wtascicielowi realizacji jego

praw z rejestracji mogg by¢ zakazane, w szczegélnosci:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub
oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspdlno-
towego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgca
okreslonych dziatan. Stosuje réwniez srodki przewidziane przepisami prawa krajowego, ktorych celem
jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Zgodnie z art. 103 rozporzadzenia, do sadow
panstwa cztonkowskiego moze by¢ ztozony wniosek o zastosowanie $srodkow tymczasowych (w tym
zabezpieczajgcych) w odniesieniu do wspdlnotowego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na mocy

prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Dziatania obowigzanych noszg takie znamiona czynéw nieuczciwej konkurenciji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientédw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do
art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spetnieniem nastepujgcych przestanek :

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

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

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposdb ogdlny okresla czyn
nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektére czyny (m.in.:

wprowadzajgce w bfad oznaczenie towardw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadac



w ten sposdb, ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegétawiajgce
pozostajg w nastepujgcych wzajemnych relacjach:

a wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzg zamknietego katalogu, za nie-
uczciwie konkurencyjne mozna uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono
przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

a wymagania wskazane w definicji odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1
spetnia funkcje korygujgca w stosunku do przepiséw szczegdlnych typizujgcych czyny nieuczciwej
konkurencji. 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) uznanie go za czyn

nieuczciwe] konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono
polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu
wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego
ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim
w Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczg sie w
dyspozycji ktoregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad

Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Nalezy sie zgodzi¢ z zarzutem uprawnionych, ze dziatania spétki S.i S. GmbH & Co. KG moga by¢
kwalifikowane jako pasozytnicze wykorzystywanie cudzych naktadéw pracy (inwestycji) przez naruszanie
ustalonej pozycji rynkowej R. Ltd. Dobrym obyczajem, ktéry zostat w tym przypadku naruszony przez
obowigzane jest niepodszywanie sie pod firme i renome konku-rencyjnego przedsiebiorstwa. Na
podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna by¢ chroniona sita przyciggania (atrakcyjnos¢) przedsiebiorcy i
jego oddziatywania na relatywny krag konsumentéw. Zwazywszy, ze obowigzane dopuszczaja sie czynu
nieuczciwej konkurencji definiowanego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., R. Ltd i spétce G.

stuza roszczenia przewidziane przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej
rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku.
(§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia
uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposdb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg

ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.



Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747
pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela
zabezpieczenia w taki sposéb, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytgczajac
sposobdw przewidzianych do zabezpieczenia roszczeh pienieznych, w szczegdlnosci sad moze
unormowac prawa i obowigzki stron lub uczestnikéw na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1

k.p.c.)

Przyszte zgdania zakazowe R. Ltd i sp6tki G. , doprecyzowane w pismie procesowym z 7/01/2015
r. znajdujg uzasadnienie w art. 9 ust. 1b. w zw. z ust. 2 b-d rozporzgdzenia oraz w art. 18 ust. 1 pkt 1
u.z.n.k. Zdaniem Sadu, w ustalonych okolicznosciach sprawy usprawiedliwione jest zakazanie
obowigzanym naruszania praw do wspdlnotowych znakdw towarowych oraz wykorzystywania renomy
producenta i produktu — Kostki Rubika. Wnioskowane sposoby zabezpieczenia przysztych roszczen —
tymczasowe zakazy i zajecie kwestionowanych towaréw - odpowiadajg tresci przysztych roszczen.
Zapewnig uprawnionym nalezytg ochrone prawng, a obowigzanych nie obcigzg ponad potrzebe, mogg
one bowiem prowadzi¢ dziatalnos¢ gospodarczg nie naruszajgc praw wylgcznych i intereséw

gospodarczych osdb trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad uznat, ze R. Ltd i spotka G. nalezycie uprawdopodobnity swéj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia roszczen z jakimi zamierzajg wystgpi¢ na droge sadowg. Dowody zaoferowane przez
uprawnionych dajg podstawe do stwierdzenia, ze stosowane przez obowigzanych dla identycz-nych
towardw oznaczenia mogg wprowadza¢ konsumentéw w btad co do ich pochodzenia od stron
postepowania. Aby nie wystgpity niekorzystne dla R. Ltd i spétki G. , skutki konieczne jest niezwtoczne
zapewnienie ochrony przystugujacych im praw wytgcznych i intereséw gospodarczych. Dopuszczenie
do dalszego bezprawnego naruszania wspdélnotowych znakéw towarowych RUBIK’S moze skutkowac
utratg ich zdolnosci odrdzniajgcej i wartosci ekonomicznej znakdw oraz pogorszeniem pozycji rynkowej

przedsiebiorstw, narazajac uprawnionych na szkode majatkowa.

Uznajac za przekonujgcg argumentacje uprawnionych Sad zagrozit spétce S. i S. GmbH & Co. KG
obowigzkiem zaptaty na ich rzecz sum przymusowych w zgdanej wysokosci na wypadek niewykonania
ktoregokolwiek z zakazow natozonych na niego w pkt. l.a. Sad oddalit natomiast wniosek o zagrozenie
im obowigzkiem zaptaty R. i spétce G. sum przymusowych za kazdy dzien istnienia stanu sprzecznego z
obowigzkami, w odniesieniu do zajecia kwestionowanych towaréw, do ktdérego to sposobu

zabezpieczenia nie majg zastosowania przepisy art. 1050" i art. 1051* k.p.c. w zw. z art. 756° k.p.c.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sgd wyznaczyt uprawnionym dwutygodniowy termin, w ktérym
pismo wszczynajgce postepowanie wzgledem spotki S.i S. GmbH & Co. KG powinno by¢ wniesione pod

rygorem upadku zabezpieczenia.



