Sygn. akt I ACa 1233/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 pazdziernika 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy — Sedzia SA Jacek Sadomski (spr.)

Sedzia SA Beata Kozlowska

Sedzia SO del. Adrianna Szewczyk — Kubat

Protokolant st. sekr. sqd. Ewelina Borowska

po rozpoznaniu w dniu 8 pazdziernika 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

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

przeciwko (...) sp.zo0.0. wW.

o ochrone praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych i praw autorskich
na skutek apelacji powoda

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 30 lipca 2012 r., sygn. akt XXII GWzt 18/10

I. zmienia zaskarzony wyrok:

1. w punkcie pierwszym w czesci w ten sposob, ze zakazuje (...) sp. z o.0. w W. importowania,
sktadowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek

w postaci kucykoéw z oznaczeniem (...), co narusza prawa (...) Inc. z siedzibg w P. (USA) do znaku
towarowego (...) zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod
numeremC. (...);

2. w punkcie drugim w ten sposob, ze zasqdza od (...) sp. z 0.0. w W. na rzecz (...) Inc. z siedzibq
w P. (USA) kwote 2.960 zl (dwa tysiqgce dziewieéset szesédziesiqt zlotych) tytulem zwrotu kosztow
procesu;

II. oddala apelacje w pozostalej czesci;

III. zasqdza od (...) sp. z 0.0. w W. na rzecz (...) Inc. z siedzibq w P. (USA) kwote 3.154,50 zl (trzy
tysigce sto piecdziesiqt cztery zlote i pieédziesiqt groszy) tytulem zwrotu kosztow postepowania
apelacyjnego.
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UZASADNIENIE



W pozwie wniesionym w tej sprawie przez spolki: (...) Inc. z siedzibg w P. /USA/ oraz (...) spotka z ograniczong
odpowiedzialno$ciag w W. przeciwko (...) sp. z 0.0. w W.:

I. (...) Inc. z siedziba w P. /USA/ wniosla o:

1. zakazanie (...) spblce z 0.0. w W. naruszania jej prawa do wspolnotowego znaku towarowego nr (...), tj. uzywania
oznaczenia (...) oraz importowania, skladowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w
postaci kucykéw pod nazwa (...);

2. podanie do publicznej wiadomosci 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, sktadowania, wprowadzania
do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek przedstawiajacych postaci kucykoéw z charakterystyczng kolorowa
grzywa, fantazyjnie zarysowanym okiem oraz ogonem z dtugim kolorowym wlosiem, nasladujacych zabawki w postaci
kucyka(...).

II. (...) spdlka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. wniosla o:

1. zakazanie pozwanej dopuszczania sie czynéw nieuczciwej konkurencji, tj. uzywania oznaczenia (...) lub innej nazwy
podobnej do (...) oraz importowania, skladowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania zabawek w
postaci kucykoéw pod nazwa (...) lub inng nazwa podobna do oznaczenia (...);

2. usuniecie skutkdéw 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 wlasnoscig zabawek (...);

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

(...)Sp.zo0.0.”

oraz o upowaznienie powodek - na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. - do zastepczego wykonania Swiadczen okre§lonych
w pkt 3. na koszt pozwanej, jezeli w ciagu 14 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia, obowigzek ten nie zostanie
przez nia dobrowolnie wykonany.

Obydwie spo6tki wniosly przy tym o zasadzenie na rzecz powddek zwrotu kosztéw postepowania (k.2-519).
(...) spblka z ograniczona odpowiedzialno$cig w W. nie uznala powddztwa i wniosla o jego oddalenie.

Wyrokiem z dnia 30 lipca 2012 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil pow6dztwo i zasadzil od kazdego z powodow
na rzecz pozwanego kwoty po 3.368,50 zl tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

Wyrok ten wydany zostal w oparciu o nastepujgce ustalenia faktyczne sadu pierwszej instancji.

Powodowi (...) Inc. z siedziba w P. sluzy prawo do wspolnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante w dniu 8 VIII 2007 r. pod nr (...) z pierwszenstwem od 8 IX
2006 1., 0 czym opublikowano 20 VIII 2007 r., dla towaréw w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej, m.in. zabawek. (...) Inc.
stuza w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej autorskie prawa do utwordéw 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 lbem,
prostymi, dlugimi grzywa i ogonem, wykonanymi z wlosia, z wyrazistym okiem i gwiazdkami na zadzie. W 2003 r.
zarejestrowane zostaly 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 Ibem skierowanym w bok, skrecona grzywa i dlugim ogonem, wykonanymi 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 wlosia, z wyrazistym
okiem i rysunkiem gwiazdki na zadzie.

Nazwiska ich autoréw nie sa znane. (...) Inc. uzywa znaku towarowego (...) dla produkowanych przez nig i
oferowanych do sprzedazy od 1983 r. - w wielu wzorach i kolorach - zabawek w postaci kucykow.

Drugi z powod6éw spolka z o.0. (...) w W. nalezy do koncernu H. i od 1998 r. zajmuje sie dystrybucja w Polsce gier i
zabawek, bedgc upowaznionym do uzywania znakéw towarowych (...) Inc., w tym znaku (...). Zabawki z tym znakiem
ciesza sie duzg popularnoscia w Polsce. Ich sprzedazy towarzysza liczne akcje promocyjne i reklamowe, m.in. emisje
film6w rysunkowych o przygodach kucykéw (...). Spdtka (...) ponosi znaczne naklady na reklame telewizyjna i prasowa
zabawek, odnoszgce sie zar6wno do znaku towarowego (...), jak i do jego polskiego odpowiednika (...).

(...) spolka z 0.0. w W. oferuje i reklamuje zabawki w postaci kucykéw (...), stworzonych w Niemczech w 1989 r.,
ktore sa obecne na polskim rynku nieprzerwanie od poczatku lat 9o-tych XX wieku, a pod ta nazwa od 1998 r. Ich
wyglad i wyglad opakowan zmieniajg sie, stale jest to jednak posta¢ kucyka z dluga grzywa i ogonem, wyrazistymi
oczami, w pastelowych barwach. Zabawki stron sg oferowane w tych samych kanalach dystrybucji. Nie zdarzaly sie
jednak pomytki co do ich pochodzenia od H. lub S.. S. T. Polska reklamuje swoje towary pod marka S.. Jej dzialania
reklamowe nie odnoszg sie jednak do zabawki ani oznaczenia (...). Jak wskazal sad okregowy, kucyki (...) s3 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 innych na zadzie, duze kolorowe oko. Ich wyglad jednak r6zni
sie od kucykdéw (...). Zawsze tez ich opakowania sa wyraznie oznaczone znakiem towarowym S.. Na rynku jest wiele
zabawek w postaci figurek kucykow.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze sad okregowy oddalit wniesione powoddztwo w calo$ci.
W odniesieniu do poszczegdlnych roszczen przedstawil nastepujacag argumentacje:
1) (...) Inc. dotyczgce naruszenia jej prawa z rejestracji wspoélnotowego znaku towarowego (...)

Przyczynami oddalenia powodztwa bylo zaré6wno nieprawidlowo sformulowane zadanie zawarte w tym zakresie
w pozwie (pkt L.1), jak i zawarta w art. 102 rozporzadzenia nr 207/2009 klauzula szczegélnych powodow
uzasadniajgcych odmowe udzielenia ochrony.

Co do pierwszej kwestii sad okregowy wskazal, ze zawarta w zadaniu zakazowym formula jest nieprecyzyjna i niejasna.
Niezrozumiale jest zastosowanie koniunkcji laczacej uzywanie oraz importowanie, sktadowanie, wprowadzanie
do obrotu, oferowanie i reklamowanie, ktére w prawie znakéow towarowych sa sposobami uzywania znaku. O
ile uzywanie powddka odnosi do oznaczenia, nie wskazujac jednak sposobéw ani towaréw czy ushug, ktorych
mialoby dotyczy¢, to importowanie, skladowanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie i reklamowanie odnosi do
zabawek (kucykow) pod okreslona nazwg. Nie wyjaénia przy tym rdéznicy pojeciowej pomiedzy oznaczeniem i nazwa.
Uwzgledniajac powodztwo sad musialby zatem catkowicie przeformulowa¢ zadanie, samodzielnie wskazujac sposoby
zakazywanego pozwanej uzywania oznaczenia (...). Zmiany takie nie moglyby by¢ jednak dokonane bez przekroczenia



granic wynikajacych z art. 321 k.p.c. W efekcie nie jest mozliwe okreslenie, adekwatnych do dzialania pozwanej i
obowiazujacych przepisdéw, sankcji zakazowych.

Dokonujac oceny zasadnosci roszczenia powoda w Swietle przepisow rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z
dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, sad okregowy wskazal, ze obydwa znaki (znak
towarowy powoda oraz oznaczenie, ktérym postuguje sie pozwany) sa do siebie wysoce podobne. Zbudowane sa z
trzech elementéw slownych, z ktérych pierwszy i trzeci sa identyczne. R6znia sie tylko jednym (usytuowanym w
srodku) slowem, ktére jednak w obu znakach opisuje ceche zabawki, stuzac podkreéleniu blisko$ci, sympatii dziecka,
dla ktérego zabawka jest przeznaczona. Wskazujac rowniez na podobienstwa graficzne obu oznaczen (kolorystyka,
czcionka, ksztalt liter(...) w slowie (...)), sad okregowy stwierdzil, ze podobienstwo to stwarza ryzyko konfuzji dla
konsumenta, ktérym w tym wypadku jest dziecko, zwykle dziewczynka w wieku 3-8 lat. W efekcie oba oznaczenia
koliduja ze soba stwarzajac ryzyko pomytki konsumenckiej co do pochodzenia oznaczanych nimi towaréw. Towary
te sa bowiem w istocie identyczne. Wprawdzie nalezy przyjac¢, ze dzieci sa bardzo zorientowanymi konsumentami,
ktoére doskonale rozrozniaja zabawki oferowane im przez strony procesu, to oceniajac istnienie ryzyka konfuzji
konsumenckiej powinno sie uwzgledni¢ takze osoby starsze, ktére nabywajac zabawke przeznaczona dla dziecka, moga
nie by¢ zorientowane, ze kucyki (...) nie sa tozsame z - oferowanymi w tych samych kanalach dystrybucji - kucykami
(...)imoga sie zdecydowacé na ich nabycie, w przekonaniu, ze towary pozwanej sa tymi samymi, ktore oferuje powodka,
a ktore sa bohaterami filmoéw czy reklam, oczekiwanymi przez dzieci, ktérym maja by¢ ofiarowane.

Sad okregowy podzielil stanowisko pozwanego, ze znak towarowy powoda ma bardzo niska pierwotng zdolno$¢
odrdzniajacg. Wskazuje on wyraznie na postaé¢ kucyka i zwiazek z dzieckiem, ktore sie nim bawi. Decydujac sie
na zgloszenie takiego wlasnie znaku towarowego powdd musial sie liczyé¢ z tym, ze elementy opisowe w jej znaku
beda wykorzystywane takze przez innych przedsiebiorcoéw oferujacych zabawki w postaci kucykéow. Nie moze ona
bowiem monopolizowa¢ ogblnych pojeé, w szczegdlnosci stow (...) (bardzo czesto uzywanego przez przedsiebiorcoéw
w oznaczeniu oferowanych przez nich towaréow i ustlug) oraz(...) (wskazujacego zwierzatko przedstawione w postaci
zabawki). I wlasnie te dwa elementy opisowe znaku towarowego zostaly uzyte przez pozwana w jej oznaczeniu.
Jednakze, jak wskazal sad okregowy, ze strony pozwanego nie zostal podniesiony zarzut, ze znak powoda jest
catkowicie pozbawiony zdolno$ci odrdzniajacej — nie wystapil on z zagdaniem uniewaznienia z tej przyczyny znaku
towarowego powoda na podstawie art. 52 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1b rozporzadzenia. Sad okregowy podkreslil
nadto tzw. wtérna zdolno$¢ odrézniajaca wspoblnotowego znaku towarowego (...), ktéra zostala wypracowana przez
powoda w okresie poprzedzajacym rejestracje, w efekcie dlugotrwalego, intensywnego uzywania znaku na znacznym
terytorium wielu krajow §wiata, m.in. od 1998 r. na terenie Polski. Dzialania marketingowe i promocyjne (m.in. filmy,
gazetki, akcje reklamowe) oraz ponoszone w zwigzku z ich prowadzeniem naklady, zbudowaly sile znaku towarowego
(...) i jego wysoka rozpoznawalno$¢ wsrod dzieci w wieku 3-8 lat, dla ktorych przeznaczone sg tego rodzaju zabawki.

W konicu, jak wskazal sad okregowy, material dowodowy zgromadzony w tej sprawie (dokumenty, katalogi, jak
i zeznania $§wiadkéow J. L., A. M., W. B., S. M.), przekonuje, Ze wspolnotowy znak towarowy (...) jest znakiem
renomowanym, a wiec znakiem znanym i dobrze rozpoznawalnym przez dzieci. Odnosnie tego pojecia sad okregowy
powolat sie na orzecznictwo sagdéw wspdlnotowych (wyrok ETS z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors,
wyroki Sgdu Pierwszej Instancji z 13 XII 2004 sprawie T-8/03 Emilio Pucci, z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 SPA-
Finders, z 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la Perla, z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (TDK).

Pomimo powyzszych ustalen sad okregowy powodztwo w tym zakresie oddalil uznajac, ze powodowi nie przystuguje
zarbwno ochrona na podstawie art. 9 ust. 1 lit ¢., jak i art. 9 ust. 1 lit b. rozporzadzenia nr 207/20009.

Odnoszac sie do pierwszej ze wskazanych podstaw sad pierwszej instancji wskazal, Zze strona powodowa nie
udowodnila, aby pozwana spdltka naruszala prawo z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego (...) w sposéb
okre§lony w art. 9 ust. 1 lit ¢. rozporzadzenia. Wprawdzie postepowanie dowodowe w tej sprawie przekonalo sad
pierwszej instancji o renomie wspolnotowego znaku towarowego (...), jednakze zebrane w tej sprawie dowody nie
wystarczaja do poczynienia stanowczych ustalen, ze w tych konkretnych okoliczno$ciach sprawy, uzywanie przez
pozwang kwestionowanych oznaczen, bez uzasadnionej przyczyny moze przynosi¢ jej nienalezng korzys¢ i moze by¢



szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy tego znaku (jego rozwodnienie). Nie mozna bowiem stwierdzic,
ze bez koniecznych nakladéw, S. (...) osiagnela sukces rynkowy w sprzedazy zabawek, wykorzystujac skojarzenie, jakie
znak (...) wywoluje u nabywcow jej towarow. Z wiarygodnych zeznan Swiadkow A. G. i M. D. wynika, ze kucyki (...) nie
s3 znaczacym towarem w przedsiebiorstwie (...), bedac rdéwnoczes$nie jednym z wielu tego rodzaju zabawek obecnych
na rynku. Tym samym material dowodowy nie potwierdza stawianych pozwanej zarzutéw, ze uzywanie przez nia -
bez uzasadnionej przyczyny - znaku (...) moze dzialaé¢ na szkode odrézniajacego charakteru lub renomy znaku (...),
albo umozliwia pozwanej czerpanie nienaleznej korzysSci z odro6zniajacego charakteru lub renomy znaku (...) Inc. Na
uzasadnienie swojego wywodu sad okregowy przywolal orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwo$ci UE — wyrok z 27 XI
2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL, wyrok z 23 X 2003 r. w sprawie C- 408/01 Adidas, wyrok z 18 VI 2009 r. w
sprawie C-487/07 L'Oreal, wyrok z 10 V 2012 r. w sprawie C-110/11 Botox.

Odnoszac sie natomiast do podstawy wskazanej w art. 9 ust. 1 lit b. rozporzadzenia, sad okregowy wskazal, ze
identyczno$¢ towarow, dla ktérych chroniony jest znak (...) i uzywane jest oznaczenie (...) oraz wysokie podobienstwo
znaku powddki i oznaczenia pozwanej, uzasadniajg przyjecie naruszenia prawa z rejestracji znaku wspolnotowego.
Zarazem nie uzasadnia oddalenia roszczenia powoda podnoszony w tej sprawie przez pozwanego zarzut venire contra
factum proprium. Zgodnie bowiem z art. 54 rozporzadzenia i art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z
22 X 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych,
przewidziany zostal piecioletni termin, po uplywie ktérego uprawniony nie moze sprzeciwic sie rejestracji, ani
uzywaniu kolizyjnego znaku towarowego. Jednakze w okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy 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 wspoélnotowego znaku towarowego, nie
uplynat okres 5 lat. Jednakze okres faktycznego, udowodnionego uzywania przez pozwang oznaczenia (...) w Polsce
przypada od 1998 r., a zatem przez 8 lat przed datg zgloszenia do rejestracji wsp6lnotowego znaku towarowego (...).
Zanim powddka zglosita wspolnotowy znak towarowy i uzyskata prawo wylaczne z rejestracji wspolnotowej, pozwana
uzywala kwestionowanego oznaczenia, o czym powddka musiala wiedzie¢, bezspornie bowiem, spotki z grupy S. sa
powaznym konkurentem H. na europejskim rynku zabawek. Przy dolozeniu nalezytej starannoéci, jaka wymagana
jest od podmiotu prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza, dbajacego o ochrone swoich praw wylgcznych i intereséw
gospodarczych, powddka powinna byla niezwlocznie podjaé dzialania zmierzajace do zaprzestania naruszen przez
rynkowych konkurentow, czego w tym przypadku nie uczynily ani (...) Inc., ani jej polska spolka corka. Brak reakcji
na dzialania pozwanej, ktéra oferowala w Polsce zabawki w postaci kucykéw z ogonem i dluga grzywa, wykonanych
z wlosia, z wyrazistymi oczami i znakami na zadzie - w okresie od 1998 r. do 2010 r., 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 ktorej nie moze ona podnie$¢ ani zarzutu przedawnienia, ani - skutecznie -
zarzutu venire contra factum proprium nemini licet. Przepis art. 102 ust. 1 rozporzadzenia naklada na sgd obowiazek
zastosowania wzgledem naruszyciela sankcji zakazowych, o ile jednak nie istnieja szczegdlne powody zaniechania
tego. Norma ta, jak wskazal sad okregowy, odpowiada klauzuli generalnej z art. 5 k.c., i umozliwia uwzglednienie w
kazdym przypadku szczegdlnych okolicznosci sprawy. Sad okregowy uznal, ze dotychczasowe, wieloletnie dzialania
ugruntowaly pozycje rynkowa S. (...). Nie mozna zatem, po uplywie wielu lat uzywania przez niag 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 rozporzadzenia.

2) (...) Inc. oparte na przepisach prawa autorskiego

Rozwazajac to zagadnienie sad okregowy w pierwszej kolejno$ci odwotal sie do zasady terytorialno$ci praw
autorskich, zgodnie z ktérg zar6wno osobiste, jak i majatkowe prawa do utworu podlegaja ochronie na podstawie
przepisow danego kraju jedynie na jego obszarze. Powolujac sie na art. 5 ust. 4 polskiej ustawy prawo autorskie
oraz odpowiednich zapisow Aktu paryskiego Konwencji bernenskiej o ochronie dziel literackich i artystycznych,
sporzadzonego w Paryzu 24 VII 1971 1. (art. 5 ust. 1) sad okregowy przywolat rowniez zasade asymilacji (traktowania
narodowego), zgodnie z ktora autorzy z krajow nalezacych do Zwiazku, innych niz kraj pochodzenia dziata, powinni
by¢ traktowani w panstwie dochodzenia ochrony na réwni z jego obywatelami. W efekcie zaréwno zakres ochrony,



jak i sposob jej dochodzenia normowany jest wylacznie przez ustawodawstwo panstwa, w ktorym zada sie udzielenia
ochrony. Odnoszac te zasady do okoliczno$ci rozpoznawanej sprawy sad okregowy wskazal, ze (...) Inc. bedgca spotka
handlowa prawa Stanow Zjednoczonych Ameryki Pélnocnej zada udzielenia w Polsce ochrony prawa autorskich
— praw do utwordw, to jest postaci kucykéw pod nazwg(...), wynikajacych ze $wiadectwa rejestracji wystawionego
przez amerykanski Urzad Praw Autorskich. Regulacja praw autorskich w USA, w odr6znieniu od polskiej ustawy o
prawie autorskim, dopuszcza wykreowanie praw autorskich bezposrednio na rzecz osoby prawnej. W § 201b. The
Copyright Act z 1976 r. wprowadzono instytucje Works Made for Hire (utworéw wykonanych na zamdéwienie), zgodnie
z ktora dla celdéw tej regulacji, w odniesieniu do utworéw wykonanych na zamowienie, pracodawce albo inng osobe,
dla ktorej utwor zostal wykonany, uwaza sie za jego autora i - dopoki strony wyraznie nie postanowily inaczej w
dokumencie sporzadzonym na pi$émie i przez nie podpisanym — za wlasSciciela wszystkich praw autorskich. Zgodnie z
tym przepisem, prawa autorskie w USA moga powstaé w sposéb pierwotny na rzecz osoby prawnej, jako zamawiajacej
utwor, i to niezaleznie od tego, czy z jego tworca laczyl ja stosunek pracy, czy tez jaki$ inny stosunek prawny. Natomiast
w prawie polskim osoba prawna moze sta¢ 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 obowigzkéw wynikajacych ze stosunku pracy (art. 12 p.a.p.p.). By skutecznie
dochodzi¢ ochrony przystugujacych jej praw autorskich w $wietle polskiego prawa autorskiego, osoba prawna musi
przedstawi¢ dowdd sukeesji na jej rzecz autorskich praw majatkowych. W ocenie sagdu okregowego strona powodowa
takich dowodéw w tej sprawie nie przedstawila. W szczegblno$ci dowodu takiego nie stanowia przedstawione przez
powoda Swiadectwa rejestracji w amerykanskim Urzedzie Praw Autorskich. Certyfikaty te potwierdzaja nabycie praw
na gruncie The Copyright Act, jednakze tak potwierdzone nabycie nie odpowiada wymogom prawa polskiego, ktore
w spos6b odmienny niz regulacja amerykanska normuje kwestie nabywania majatkowych praw autorskich przez
osoby prawne. Polskie prawo autorskie dla przyznania ochrony osobom prawnym 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. Natomiast powod w tej sprawie nie wykazal nabycia od tworcy w drodze sukcesji szczegblnej autorskiego
prawa majatkowego do spornych utwordéw. Zdaniem sadu okregowego nie mozna roéwniez uznac legitymacji czynnej
(...) Inc. na podstawie art. 8 ust. 3 p.a.p.p. Ponadto, niezaleznie od braku legitymacji czynnej (...) Inc., w ocenie
sadu okregowego brak réwniez podstaw materialnoprawnych do udzielania powodowi zadanej w tym zakresie

ochrony. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2V p-a.p.p., ochrong objety moze by¢ wylacznie sposdb wyrazenia, nie sg

nig natomiast objete odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzialania oraz koncepcje matematyczne. Ochrona
prawnoautorska dotyczy nie samego pomyshu, lecz jedynie jego konkretnej realizacji. Powod natomiast zadajac w tej
sprawie zakazania pozwanej spolce importowania, skladowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania
zabawek przedstawiajacych postaci kucykéw z charakterystyczna kolorowa grzywa, fantazyjnie zarysowanym okiem
oraz ogonem z dlugim kolorowym wlosiem, nasladujacych zabawki w postaci kucyka(...) wnosi w istocie o udzielenie
prawnoautorskiej ochrony pomystowi na zabawke dla dzieci, a nie jego konkretnej realizacji. Nie ulega watpliwosci,
ze utwory powstawaly w réznym czasie (lata 1981-1983 r. i 2002-2003 r.) a S. (...) oferuje kucyki w réznych
postaciach, formach, kolorach, znacznie réznigcych sie od siebie. Formulujac zadanie w sposéb nadmiernie ogdlny,
implikujacy konieczno$é dokonywania oceny na$ladownictwa na etapie postepowania egzekucyjnego, powddka w
sposéb niedopuszcezalny, sprzeczny z regulami formulowania zadan zakazowych w sprawach o naruszenie praw
wlasno$ci intelektualnej, nie wnosi o zakazanie naruszefn w odniesieniu do konkretnych zabawek (jednoznacznie
wskazanych) lecz uzywa do opisu przedmiotu naruszenia, a w konsekwencji zadanego zakazu, cech ogdlnych, ktore
w zadnym razie nie moga by¢ uznane za wystarczajace, mogloby to bowiem prowadzi¢ do wykroczenia poza zakres
ochrony wynikajgcej dla uprawnionego z praw autorskich do postaci kucykow.

3) (...) sp. z 0.0. dotyczace czyno6w nieuczciwej konkurencji

Oddalajac roszczenia w tym zakresie sad okregowy wskazal, ze spotka (...) nie udowodnila w tym postepowaniu
zaistnienia przestanek dopuszczenia sie przez pozwana spotke czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art.
10 u.z.n.k. (pierwszenstwa uzywania w Polsce oznaczenia (...)). Z dokumentbéw, katalogéw i zeznan Swiadkow
A. G, A. M. i M. D. wynika, ze od tego samego - 1998 roku kucyki H. i S. s3 wprowadzane do obrotu pod
nazwami (...) i (...). Material dowodowy nie daje wiec wystarczajacych podstaw do stwierdzenia pierwszenstwa



zgodnego z prawem uzywania nazwy (...) i wypracowania przez powddke znajomoSci tego oznaczenia w grupie
konsument6éw zainteresowanych nabyciem tego rodzaju zabawek. Ponadto przeciwko uwzglednieniu powodztwa
przemawia wystapienie z nimi przez spolke (...) dopiero po dwunastu latach obecno$ci na rynku polskim zabawek
w postaci kucykéw (...). Przez ten czas powodka akceptowala dzialania pozwanej (przyzwalala na nie), umozliwiajac
spolce (...) budowanie wlasnej pozycji rynkowej i silty odrozniajacej jej oznaczenia oraz zdobywanie klienteli. Tak p6zZna
reakcja, wniesienie pozwu dopiero wowczas gdy kucyki (...) maja wlasna pozycje rynkowsg, musi by¢ traktowana jako
wystepowanie przeciwko temu co - w duzej mierze wynika z jej wlasnego zaniechania. Zadania objete pkt III pozwu
mozna wiec uznac za sprzeczne z regulg venire contra factum proprium nemini licet, zasadami wspolzycia spolecznego
z art. 5 k.c., stanowiace naduzycie prawa podmiotowego.

Od wyrok sadu okregowego apelacja w tej sprawie wywiedziona zostala przez powodowsg spolke (...) Inc., ktéra
zaskarzyla wyrok w czeSci, to jest w zakresie punktu 1 zaskarzonego wyroku, w czesci oddalajacej powodztwo co do
roszczen (...) Inc., opisanych w punktach I oraz II petitum pozwu oraz w zakresie punktu 2 zaskarzonego wyroku, to
jest rozstrzygniecia o kosztach procesu pomiedzy (...) Inc. a pozwang sp6lka.

W apelacji zawarte zostaly nastepujace zarzuty:

1. obraza przepisbw postepowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie sprzecznej z zasadami logiki i
do$wiadczenia zyciowego oceny dowodow na okoliczno$¢é udowodnienia posiadania przez powoda (...) Inc. autorskich
praw majatkowych do utworéw w postaci zabawek - konikéw (...), wobec ktorych sad niezasadnie przyjal, iz nie
przystuguja one powodowi (...) Inc. w sytuacji, gdy z zebranego w sprawie materiatu dowodowego wynika, iz
powodowi prawa te przystuguja, co mialo wplyw na tre$¢ wyroku w niniejszej sprawie;

2. obraza przepiséw postepowania, tj. art. 328 § 2 k.p.c. poprzez bezzasadne przyjecie, iz pozew w zakresie ochrony
znaku towarowego podlega oddaleniu z powodu nieprawidlowego sformulowania zadania pozwu, bez jednoczesnego
wskazania podstawy prawnej takiego rozstrzygniecia;

3. sprzeczno$¢ ustalen faktycznych ze zgromadzonym w sprawie materialem dowodowym, poprzez niezasadne
uznanie, iz pozwana nie uzywa oznaczen (...) w sposéb mogacy jej przynie$¢ nienalezna korzy$é i mogacy byc
szkodliwy dla renomy znaku (...), co w konsekwencji doprowadzito do niezasadnego stwierdzenia, iz pozwana swoim
dzialaniem nie narusza prawa z rejestracji wspoélnotowego znaku towarowego w sposb okreslony w art. 9 ust. 1 lit c.
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspblnotowego znaku towarowego;

4. obraza prawa materialnego, to jest art. 102 pkt 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009
r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego poprzez jego niezasadne zastosowanie, w sytuacji, gdy zebrany w
sprawie material dowodowy nie wskazuje, iz zachodza szczeg6lne powody zaniechania wydania decyzji zakazujacej
pozwanemu dzialan stanowigcych naruszenie wspoélnotowego znaku towarowego.

W oparciu o powyzsze zarzuty skarzacy wnidst o zmiane zaskarzonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez
uwzglednienie powo6dztwa, zgodnie z punktami I i IT zadania pozwu, wzglednie o przekazanie sprawy do ponownego
rozstrzygniecia sagdowi I instancji.

W odpowiedzi na apelacje strona pozwana wniosla o oddalenie apelacji spoélki (...) Inc. w caloSci oraz o zasadzenie
od apelujacego na rzecz pozwanej kosztow postepowania apelacyjnego wedlug norm przepisanych, w tym kosztow
zastepstwa prawnego w kwocie 5.400 zlotych.

Rozpoznajac sprawe w granicach zaskarzenia sad apelacyjny zwazyl, co nastepuje.

Apelacja strony powodowej jest czeSciowo zasadna, to jest w zakresie, w jakim kwestionuje ustalenia i oceny
prawne sadu okregowego co do braku mozliwo$ci przyznania skarzacemu ochrony prawnej z tytulu naruszenia
przystugujacego mu prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.



Sad okregowy oddalajac powddztwo w tym zakresie wskazat w istocie na trzy przyczyny wydania rozstrzygniecia tej
tresci:

- nienalezyte sformulowanie w pozwie roszczenia zakazowego;

- brak wykazania przez powoda podstaw uzasadniajacych przyznanie powodowi ochrony jego znaku jako znaku
renomowanego;

- wystapienie w sprawie ,szczegélnych powodéw”, ktére w $wietle art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 uzasadniajg odmowe wydania rozstrzygniecia zakazujacego pozwanej spolce dzialan stanowigcych
naruszenie wspolnotowego znaku towarowego powoda.

Ze stanowiskiem sadu okregowego nie mozna sie zgodzié.

Nie uzasadnia oddalenia powddztwa w tej sprawie sposéb sformulowania przez strone powodows roszczenia
zakazowego odno$nie do zakazu uzywania przez pozwang oznaczenia (...). Mozna podzieli¢ stanowisko sadu
okregowego, ze sformulowanie pozwu w tym zakresie jest nieprecyzyjne. W istocie skarzacy formulujac zadanie
zakazowe wadliwie postuzyt sie sp6jnikiem koniunkeji ,oraz”. Literalne odczytanie tego zgdania moze prowadzic¢
do wniosku, ze zada on orzeczenia w stosunku do pozwanego generalnego zakazu uzywania oznaczenia (...) bez
odniesienia do jakichkolwiek towaréw lub uslug, a ponadto zakazania uzywania réznych form tego oznaczenia.
Nie mozna jednak podzieli¢ stanowiska sadu okregowego co do konsekwencji procesowych takiego stanu rzeczy.
Stanowisko prezentowane w tym zakresie przez sad pierwszej instancji jest nadto formalistyczne i nie uwzglednia
dyrektyw wynikajacych z zasady ,falsa demonstratio non nocet”. Jezeli wiec sad okregowy uznat zadanie procesowe
strony powodowej za niejasne, powinien przedsiewzigé dzialania celem wyjaénienia stanowiska powoda, choéby
poprzez zwrdcenie sie ze stosownym pytaniem do strony powodowej. Sad okregowy zadnych dzialan w tym
zakresie jednak nie podjatl. Nie podjat rowniez proby odczytania tego zagdania w kontek$cie stanowiska procesowego
prezentowanego przez strone powodowa zaréwno w uzasadnieniu pozwu, jak i dalszych wypowiedziach procesowych.
Sama niejasno$c¢ zadania nie uzasadnia jego oddalenia.

Nie mozna rowniez podzieli¢ stanowiska sadu okregowego, ze jakakolwiek ingerencja w formule zakazowa wskazang
przez powoda w pozwie stanowilaby naruszenie zakazu wynikajacego z art. 321 § 1 k.p.c., za§ warunkiem udzielenia
ochrony powodowi w tej sprawie bylaby konieczno$¢ catkowitego przeformulowania zadania. Zgodnie z art. 102 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009, w wypadku stwierdzenia naruszenia lub grozby naruszenia wspolnotowego
znaku towarowego, sad ma obowiazek wyda¢ orzeczenie zakazujace pozwanemu dzialan stanowiacych naruszenie
lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspoélnotowego znaku towarowego. Tym samym powinno$¢ prawidlowego
sformulowania zakazu realizujacego wyznaczone cele i funkcje spoczywa ostatecznie na organie wydajacym
orzeczenie. Nie oznacza to oczywiécie zwolnienia strony dochodzacej ochrony z obowigzku skonkretyzowania zagdania
albowiem powo6d nie moze pozostawi¢ sformulowania tresci zadania sadowi — dopiero konkretnie sformulowana
tre$¢ powodztwa moze by¢é przedmiotem weryfikacji organu orzekajacego. Granice mozliwej w tym zakresie ingerencji
sadu w tre$¢ przedlozonej przez strone powodowa formuly zadania wyznacza zakaz orzekania ponad zadanie
przewidziany w art. 321 k.p.c. Tak wiec formulujgc ostatecznie zakaz podejmowania, czy kontynuowania dzialan
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, sad nie moze
orzeka¢ poza granicami podstawy faktycznej i prawnej powddztwa. Mozliwe jest natomiast ograniczenie zakresu
zadania, czy tez jego uSciSlenie, badz doprecyzowanie zawartych w nim sformulowan. Stanowisko to uznaé nalezy
za ugruntowane w orzecznictwie Sadu Najwyzszego dotyczacym orzekania o roszczeniach zakazowych w sprawach o
ochrone dobr niematerialnych (zob. m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 czerwca 2009 r., IV CSK 61/09; wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 392/06; wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 7 stycznia 2005 r.,
IV CK 413/06). W efekcie zasadny jest podnoszony w apelacji zarzut naruszenia przez sad okregowy w powyzszym
zakresie art. 321 § 1 k.p.c. Blednie natomiast skarzacy dodatkowo powolal sie w tym wypadku na naruszenie art. 328
§ 2 k.p.c. Sad okregowy bowiem uzasadnil swdj poglad co do odmowy przyznania ochrony z uwagi na nienalezyte
sformulowanie zadania, aczkolwiek sad apelacyjny wywodu tego z przyczyn wskazanych powyzej nie podziela.



Trafnie sad okregowy ocenil, Ze oznaczenie uzywane przez pozwanego (...) jest wysoce podobne do wspoélnotowego
znaku towarowego powoda (...). Slusznie w tym zakresie wskazano na zblizona budowe obydwu oznaczeh — trzy
elementy stowne, z ktorych pierwszy i trzeci sa identyczne. Odrdznia je jedynie stowo §rodkowe, ktére w obu znakach
opisuje ceche zabawki, stuzy podkresleniu bliskoSci, sympatii dziecka, dla ktérego zabawka jest przeznaczona. Trafnie
wskazano réwniez na zblizone elementy graficzne obu znakéw. W efekcie podzieli¢ nalezy stanowisko sadu pierwszej
instancji, zwazywszy na identyczno$¢ towaréow w stosunku do ktérych uzywane sa oba oznaczenia i zwigzane z tym
ryzyko konfuzji, ze dzialanie pozwanego narusza prawo powoda z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego w
sposob okreslony w art. 9 ust. 1 b rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009.

Sad okregowy, pomimo powyzszych ustalen, odméwil przyznania powodowi ochrony prawnej z uwagi na istnienie
w Swietle art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 ,,szczegblnych powodéw” uzasadniajacych odmowe
orzeczenia zakazu dzialan stanowiacych naruszenie. W tym zakresie podzieli¢ nalezy zawarty w apelacji zarzut
naruszenia art. 102 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009.

Podnies¢ nalezy, ze pojecie ,,szczegbdlnych powodéw”, jako podstawa odmowy przyznania ochrony prawnej w postaci
orzeczenia zakazowego, bylo juz przedmiotem wykladni Trybunalu Sprawiedliwo$ci w wyroku prejudycjalnym z dnia
14 grudnia 2006 r., C-316/05 w sprawie Nokia Corp. przeciwko Joacim Wirdell. Orzeczenie to dotyczylo wprawdzie
bezposrednio wyktadni art. 98 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), jednakze pozostaje ono w pelni aktualne ré6wniez na
gruncie art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009. Przepis art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr
207/2009 powtarza bowiem w caloSci brzmienie art. 98 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94.

W orzeczeniu z dnia 14 grudnia 2006 r. Trybunat wskazal przede wszystkim, ze pojecie ,,szczegolnych powodow” ma
charakter autonomiczny na gruncie prawa wspolnotowego, za$ wzglad na zasade jednolitego stosowania tego prawa
wymaga, aby klauzula ta byta jednolicie wykladana w ramach wspolnotowego porzadku prawnego. Trybunal wskazal
ponadto, ze zwrot ,szczegblne powody” zaniechania wydania orzeczenia zakazujacego, jako wyjatek od obowiazku
orzeczenia przez sad krajowy $rodkow zakazowych w wypadku stwierdzenia dzialan stanowiacych naruszenie lub
stwarzajacych grozbe naruszenia, powinien by¢ interpretowany w sposob Scisly. Podkreslil przy tym, ze wzgledy
ochrony wspolnotowych znakéw towarowych wymagaja, by zakaz naruszania tych znakow byl przestrzegany. Art. 98
ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 (odpowiednio art. 102 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009)
jest przepisem niezbednym do osiagniecia celu rozporzadzenia, jakim jest zapewnienie ochrony wspdélnotowych
znakoéw towarowych we Wspolnocie. Wspolnotowe znaki towarowe powinny korzystac z jednolitej ochrony na calym
terytorium Wspolnoty. Jak wskazano w przywolanym orzeczeniu Trybunalu, sad krajowy moze zaniecha¢ wydania
takiego zakazu, jezeli stwierdzi, ze nie jest w przyszloéci mozliwa kontynuacja dzialahh pozwanego stanowiagcych
naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dotyczy to w szczegdlnoSci sytuacji, gdy po dopuszczeniu sie
wskazanych wyzej dzialan stwierdzone zostaje wyga$niecie praw podmiotu uprawnionego z rejestracji naruszonego
znaku towarowego. Trybunat wskazal réwniez, ze pojecie ,,szczegolnych powoddw” dotyczy okolicznosci faktycznych
wladciwych danej sprawie i przez pryzmat tych okoliczno$ci powinno byé rozwazane.

Sad okregowy analizujac pojecie ,szczegblnych powod6éw” i uznajac za zasadne zastosowanie tej klauzuli w
okolicznoSciach tej sprawy, odnidst ja do dwdch konstrukeji — zasady venire contra actum proprium (nie wolno
wystepowac przeciwko temu, co wynika z wlasnych czynéw) oraz konstrukeji naduzycia prawa podmiotowego (art. 5
k.c.). Jak wskazal, okres faktycznego i udowodnionego w tej sprawie uzywania przez pozwang oznaczenia (...) w Polsce
datuje sie od 1998 r. Powodka powinna wiec juz weze$niej podjaé dzialania zmierzajace do zaprzestania naruszen przez
rynkowych konkurentéw, czego w tym przypadku nie uczynila. Brak reakcji na dzialania pozwanej, ktéra oferowala
w Polsce zabawki w postaci kucykéw z ogonem i dluga grzywa, wykonanych z wlosia, z wyrazistymi oczami i znakami
na zadzie w okresie od 1998 r. do 2010 r. stanowi w ocenie sadu okregowego wystarczajaca podstawe do odstapienia
od zastosowania sankcji zakazowych w tej sprawie.

Argumentacji tej nie mozna podzieli¢. Wywod sadu okregowego uzasadniajacy odmowe udzielenia ochrony prawnej
powodowi opiera sie na zalozeniu istnienia istotnej kolizji intereséw obu stron w zakresie uzywania oznaczen



stanowigcych przedmiot sporu w tej sprawie. Sad okregowy uznal, zZe potrzeba ochrony slusznego interesu
majatkowego pozwanego, ktdry przez wiele lat korzystal z oznaczenia zbieznego z oznaczeniem powoda, przy biernosci
w tym zakresie strony powodowej, uzasadnia odmowe przyznania ochrony stronie powodowej. W ocenie sadu
apelacyjnego rezultat dokonanego przez sad okregowy balansu praw i intereséw obu stron sporu, skutkujacy odmowa
przyznania ochrony prawnej powodowi, nie jest zasadny w okoliczno$ciach rozpoznawanej sprawy. Jak wynika
bowiem z materialu dowodowego zebranego w tej sprawie i poczynionych na tej podstawie przez sad okregowy ustalen,
kucyki z oznaczeniem (...) stanowia jedynie poboczny (uzupelniajacy) produkt w ofercie pozwanej spotki. Spotka (...)
nigdy nie podejmowala zorganizowanych dzialan rynkowych, w tym marketingowych, zmierzajacych do zbudowania
renomy oznaczenia (...), jej dzialalno$¢ nakierowana jest na inne produkty, takiej jak m.in. lalka (...), kucyki (...),
czy samochody (...), a przede wszystkim na stworzenie renomy znaku towarowego (...). W efekcie pozwana spotka
nie czynila zadnych nakladow marketingowych na produkty oznaczane (...) (zeznania $wiadka A. G.: k. 1112-1114,
zeznania §wiadka M. D.: k. 1262-1264). Odmiennie sytuacja ta ksztaltuje sie w odniesieniu do powodowej spoiki,
prowadzacej od wielu lat r6znorodne dzialania marketingowe budujace renome i rozpoznawalno$¢ znaku towarowego
(...). Okolicznosci te dostrzezone zostaly przez sad okregowy, ktory podkreslil, ze sprzedazy produktow powoda (...)
towarzysza liczne akcje promocyjne i reklamowe, m.in. emisje filméw rysunkowych o przygodach kucykow(...). Powdd
ponosi znaczne naklady na reklame telewizyjna i prasowa zabawek, odnoszace sie zar6wno do znaku towarowego
(...), jak i do jego polskiego odpowiednika (...). Dzialania te, zgodnie z ocena wyrazona w tym zakresie przez sad
okregowy, zbudowaly sile znaku towarowego (...), skutkowaly osiggnieciem wysokiej zdolnoSci odrozniajacej przez
oznaczenie (...), zanim znak ten zostal zgloszony do rejestracji. Obecnie wspolnotowy znak towarowy (...) jest znakiem
renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawalnym na rynku.

W $wietle powyzszych okoliczno$ci podzieli¢ nalezy stanowisko skarzacego zawarte w apelacji, ze dokonanie balansu
pomiedzy sprzecznymi interesami stron w zakresie uzywania z jednej strony wspoélnotowego znaku towarowego
(...), z drugiej za$ podobnego oznaczenia (...), z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad opinii
publicznej, nie uzasadnia odmowy udzielenia ochrony prawnej stronie powodowej. W szczego6lnosci za$ uwzgledniajac
zasade proporcjonalno$ci nie mozna uznaé, ze zastosowany $rodek zakazowy stanowi nadmierne w stosunku do
zakladanego celu naruszenie stusznych praw i intereséw strony pozwanej. Tym samym wystepujaca w okoliczno$ciach
rozpoznawanej sprawy kolizja nie powinna zostaé rozstrzygnieta na rzecz ochrony interesu pozwanego kosztem
uprawnien strony powodowej. Trafnie przy tym podnosi skarzacy, co wynika réwniez z przywolanego powyzej
orzeczenia interpretacyjnego Trybunalu Sprawiedliwo$ci w sprawie Nokia, ze klauzula ,szczegdlnych powodow”,
jako wyjatek od obowiazku orzeczenia przez sad krajowy $rodkéw zakazowych w wypadku stwierdzenia dzialan
stanowiacych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia, powinna by¢ interpretowana w sposob $cisly. W
szczegblnosSci za$ brak jest podstaw w takim wypadku do rozszerzajacego stosowania konstrukeji analogicznej, jak
przyjeta w art. 54 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009.

Podzieli¢ nalezy rowniez zarzut skarzacego dotyczacy blednej oceny przez sad okregowy materialu dowodowego
zebranego w sprawie poprzez uznanie, ze dzialanie pozwanej zwigzane z uzywaniem oznaczenia (...) nie polega na
korzystaniu z renomy znaku towarowego (...) i tym samym nie jest Zrédtem nienaleznych korzyéci. Jak wskazal
Trybunal Sprawiedliwo$ci w wyroku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oreal, przywolanym zreszta
przez sad okregowy, stwierdzenie czerpania nienaleznej korzyéci z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku
towarowego nie zalezy od istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad ani od niebezpieczenstwa dzialania na
szkode jego charakteru odrozniajacego lub renomy tudziez, bardziej ogolnie, wlasciciela tego znaku. Odnoszenie przez
osobe trzecig korzysci z uzywania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie
nienaleznej korzySci z charakteru odr6zniajacego lub renomy tego znaku, jezeli ta osoba trzecia probuje w ten sposéb
dziala¢ w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjnos$ci, reputacji i prestizu oraz
wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty finansowej, wysilek handlowy wlozony przez wlasciciela znaku towarowego w
wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku (pkt 50 orzeczenia). W tym kontekscie zwazy¢ nalezy na nastepujace fakty
wynikajace z materialu dowodowego i poczynionych na jego podstawie przez sad okregowy ustalen:



« powdd od wielu lat podejmuje réznorodne dzialania marketingowe i czyni stosowne naklady celem budowy
renomy i sily rynkowej znaku towarowego (...);

» skutkiem dzialah powoda znak (...) stal sie znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawanym przez
konsumentow;

« pozwany od wielu lat sprzedaje towary identyczne z towarami powoda, wykorzystujac do ich oznaczenia znak
bardzo podobny do znaku towarowego powoda;

« pozwany nie czyni nakladow, ani nie podejmuje dzialan marketingowych zwigzanych z produktami oznaczonymi
(...), w szczegoblnosci nie buduje sily dystynktywnej i marketingowej tego oznaczenia, a mimo to osigga znaczne
obroty ze sprzedazy kucykéw oznaczanych (...).

Ocena caloksztaltu wskazanych powyzej okolicznoéci uzasadnia twierdzenie skarzacego, ze pozwany w swojej
dzialalnoSci korzysta w istocie z atrakcyjno$ci rynkowej znaku towarowego powoda i w ten sposéb odnosi nienalezna
korzyéc. Wskaza¢ przy tym nalezy, ze zgodnie ze stanowiskiem Trybunalu Sprawiedliwosci, wystarczajace jest w
tym zakresie przedstawienie dowodéw pozwalajacych na stwierdzenie prima facie realnego przyszlego zagrozenia
czerpania nienaleznej korzySci z renomy lub z charakteru odr6zniajacego znaku badz tez dzialania na ich szkode,
przy czym stwierdzenie to moze zosta¢ dokonane na podstawie logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy
prawdopodobienstwa oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, jak réwniez innych
okoliczno$ci danej sprawy (wyrok z dnia 10 maja 2012 r, w sprawie Helena Rubinstein i L'Oréal przeciwko OHIM,
pkt 95). W ocenie sadu apelacyjnego powod sprostal powyzszym obowigzkom i tym samym dostatecznie wykazal
fakt czerpania przez pozwanego nienaleznej korzySci z renomy znaku towarowego (...). Zwazywszy przy tym, ze sad
apelacyjny podziela ustalenia sagdu okregowego co do uznania, ze towarowy znak wspoélnotowy (...) jest znakiem
renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawanym przez konsumentoéw, stronie powodowej przystuguje rowniez
ochrona w tej sprawie w zwigzku z deliktem okre$lonym w art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Rady (WE) 207/2009. W
tym zakresie apelacja jako zasadna podlega uwzglednieniu.

Nie mozna natomiast podzieli¢ zawartych w apelacji zarzutéw dotyczacych rozstrzygniecia sadu okregowego w
zakresie odmowy udzielenia ochrony powodowi na podstawie przepis6w prawa autorskiego. Trafnie w tym zakresie
sad pierwszej instancji wskazal, ze ochrong prawa autorskiego nie sa objete idee i pomysty. Ochrona prawnoautorska
nie dotyczy samego pomyshu, ale jego konkretnej realizacji. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest utwor, a wiec kazdy
przejaw dzialalnoSci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartoéci,

przeznaczenia i sposobu wyrazenia (utwor). Art. 1 ust. 2' prawa autorskiego precyzuje, ze ochrong nie s3 objete:
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzialania oraz koncepcje matematyczne. Sam pomysl, koncepcja, ktéra
nie zostala skonkretyzowana w danym utworze nie podlega ochronie. Przedmiotem ochrony jest bowiem ustalony
utwoér, a nie wynikajgca z niego idea. Oceniajac w tym kontekécie tre$¢ roszczenia podnoszonego w tej sprawie
przez powoda w oparciu o przepisy prawa autorskiego (zadanie zakazania importowania, skladowania, 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 pony), trafnie sad okregowy uznal, ze powodowa spdtka wnosi w istocie o udzielenie prawnoautorskiej
ochrony pomystu na zabawke dla dzieci, a nie jego konkretnej realizacji. Powédka nie zada bowiem orzeczenia
zakazu w odniesieniu do konkretnych utworéw (zabawek w postaci zidentyfikowanych kucykéw okreslonych w
zlozonych przez powoda §wiadectwach rejestracji prawa autorskich). Przedmiotem odniesienia zagdania zakazowego
jest natomiast sama idea przedstawienia kucyka opisana przez abstrakcyjne cechy, takie jak: kolorowa grzywa,
fantazyjnie zarysowane oko oraz ogon z dlugim kolorowym wlosiem. Z tych wzgledéw podzieli¢ nalezy stanowisko
sadu okregowego, ze przedmiotem zgdania powoda jest w tym zakresie ochrona samej idei (pomyshu) zabawki w
postaci kucyka pony, a nie konkretne utwory stanowigce przedmiot praw autorskich strony powodowej. Uzasadnialo
to oddalenie roszczen skarzgcego opartych na art. 79 prawa autorskiego.



W Swietle powyzszego bezprzedmiotowe dla rozstrzygniecia tej sprawy sa dalej idace rozwazania co do nalezytego
wykazania legitymacji czynnej przez powoda w $wietle polskiego prawa autorskiego w oparciu o przedstawione
dokumenty rejestracyjne, zaSwiadczajace nabycie praw autorskich na podstawie amerykanskiej ustawy The Copyright
Act 21976 r. w stosunku do utwordw w postaci kucykow: (...), (...), (...) oraz (...). Jak zostalo to bowiem wywiedzione
powyzej przedmiotem zadanej w tej sprawie przez powoda ochrony na gruncie art. 79 prawa autorskiego nie byly
wskazane utwory, a jedynie pewna ogdlna idea sposobu przedstawienia kucyka. W efekcie bezprzedmiotowe sa
roéwniez zawarte w tym zakresie w apelacji zarzuty oparte na zarzucie naruszenia przez sad pierwszej instancji art.
233 §1k.p.c.

Majac powyzsze rozwazania na uwadze, sad apelacyjny uznal czedciowo za zasadne roszczenie zakazowe powoda
oparte na art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1lit b. i ¢. rozporzadzenia Rady (WE) 207/2009. W tej czeSci zaskarzony
wyrok sadu okregowego podlegal zmianie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Zarazem jednak oddaleniu podlegalo
zadanie zakazowe w czeSci, w ktérej powdd domagal sie wydania generalnego zakazu uzywania przez pozwanego
oznaczenia (...) bez odniesienia tego zakazu do konkretnych towaréw lub uslug. W tym zakresie zadanie to uznac
nalezy za zbyt daleko idgce i tym samym niezasadne. Ro6wniez w pozostalym zakresie apelacja powoda jako niezasadna
podlegala oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. Zmiana rozstrzygniecia gltownego skutkowata rowniez koniecznoécia
zmiany rozstrzygniecia w przedmiocie kosztéw postepowania pierwszoinstancyjnego. Koszty te zostaly stosunkowo
rozdzielone na podstawie art. 100 k.p.c., zgodnie z zasada odpowiedzialno$ci za wynik procesu. Analogicznie na
podstawie art. 100 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. orzeczono o kosztach postepowania odwotawczego. Zwazywszy, ze apelacja
powoda zostala uwzgledniona co do jednego z dwoch roszczen, powodowi nalezy sie zwrot polowy oplaty od apelacji
oraz roéznica pomiedzy wynagrodzeniem pelnomocnika naleznym z tytutu ochrony praw ze znakéw towarowych (720
zl) — cze$¢ wygrana przez skarzacego oraz praw autorskich (360 zl) — cze$¢ przez skarzacego przegrana.



