Uzasadnienie nie zawiera ilustracji, ktore znajduja sie w wersji oryginalnej uzasadnienia z uwagi
na brak mozliwosci umieszczenia catosci pliku w systemie informatycznym SAWA (zbyt duza
pojemnosé pliku)

Sygn. akt VII AGa 294/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2021 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydzial Gospodarczy i Wlasnosci Intelektualnej w skladzie:
Przewodniczqgcy: Sedzia Maciej Dobrzynski

Sedziowie: Jolanta de Heij — Kaplinska (spr.)

Przemyslaw Feliga

Protokolant Wiktoria Szewczak

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powddztwa gléownego (...) spotka z ograniczonag odpowiedzialnosciq spolki
komandytowej z siedzibq w K.

przeciwko P. P.

0 ochrone prawa do wzoru wspolnotowego i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji

1 z powoédztwa wzajemnego P. P.

przeciwko (...) spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq spoétce komandytowej z siedzibg w K.
o uniewaznienie

na skutek apelacji pozwanego gltéwnego

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie Sqdu Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréow
Wspoélnotowych z dnia 10 grudnia 2018 roku sygn. akt XXII GWwp 7/18

I. zmienia zaskarzony wyrok czesciowo w ten sposob, ze:
a) w punkcie pierwszym podpunkt pierwszy oddala powédztwo glowne,

b) w punkcie pierwszym podpunkt trzeci zasqdza od (...) spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq
spotki komandytowej z siedzibg w K. na rzecz P. P. kwote 1 697 zl (Jeden tysigc szestset
dziewieédziesiqt siedem zlotych) tytulem kosztéow procesu;

II. zasqdza od (...) spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq spolki komandytowej z siedzibag
w K. na rzecz P. P. kwote 2 260 zl (dwa tysiqce dwiescie szesédziesiqt zlotych) tytulem kosztow
postepowania apelacyjnego.



Jolanta de Heij — Kaplinska Maciej Dobrzynski Przemyslaw Feliga

Sygn. akt VII AGa 294/19

UZASADNIENIE

22 marca 2018 r. (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia spotka komandytowa z siedziba w K. (dalej takze jako
spolka (...)) wniosla o:

I. nakazanie P. P. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Zaklad Produkcyjny (...) P. P. zaniechania

- naruszen praw powodki do wspdlnotowego wzoru przemystowego zarejestrowanego pod numerem (...) (...)- (...)
takze

- popeliania czynoéw nieuczciwej konkurencji

polegajacych na wprowadzaniu przez pozwanego na rynek produktu identycznego co do koncepcji, ksztaltu i
mechanizmu dzialania jak wzoér przemystowy powodki oraz produkty powddki (...) (...) oraz (...), w opakowaniach o
szacie graficznej stanowiacej kompilacje wykorzystywanych przez powodke do tej pory elementéw i estetyki, ktora
to szata graficzna kojarzy sie jednoznacznie i nawigzuje do produktéw powodki wprowadzanych na rynek w ramach
marki (...),

poprzez zakazanie pozwanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i
reklamowania produktu (niezaleznie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementéw opakowania), skladajacego
sie z zestawu kart majacych posta¢ plaskich kafelkdw zblizonych do kwadratu z zaokraglonymi rogami, ktérego
strony maja odmienna barwe, w ktérym znajduje sie ruchome plaskie kolo, ktére moze by¢ swobodnie wyciagane
z wyciecia-otworu w kafelku i wkladane do niego z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudetka o
ksztalcie prostopadlo$cianu z przymocowanym w gornej czeSci uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze bialym
z przebiegajacym poziomo z przodu oraz po bokach pudelka barwnym pasem o falowanych brzegach i na ktérym to
pudetku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne kolo z oznaczeniem wieku dzieci a takze, a
na froncie umieszczone jest takze barwne kolo z oznaczeniem logo serii produktéow przedstawiajace postaé o okraglej
twarzy,

w szczegoblnodci produktu (...) z serii (...) uwidocznionego na fotografiach:
[Opakowanie - widok z przodu i z tytu]
[Produkt — zloZony oraz po rozlozeniu]

IL. zwrot kosztow postepowania.

Whniosla takze o zobowigzanie P. P. - w trybie art. 286" ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 p.w.p. - do udzielenia informacji:

1) o ilo$ci zbytych przez niego produktéow (...) z serii (...) opisanych powyzej w cz. I i przedstawionych takze na
fotografiach stanowiacych Zalgcznik 6 do pozwu,

2) o ilo$ci zamdwionych u niego przez odbiorcow produktoéw (...) z serii (...) wskazanych powyzej w pkt. 1,

3) o cenie (brutto) uzyskiwanej przez niego ze sprzedazy jednego produktu (...) z serii (...) wskazanego powyzej w
pkt. 1, a takze o ewentualnych zmianach tych cen we wskazanym okresie,

4) o firmach (nazwach) i adresach przewidzianych odbiorcow hurtowych oraz detalicznych produktow (...) z serii (...)
wskazanych powyzej w pkt. 1 produktow,



za okres od 15 wrzeénia 2017 do dnia udzielenia informacji.

P. P. zazadal oddalenia powodztwa i wniosku o zobowiazanie go do udzielenia informacji oraz zwrotu kosztow
postepowania. Wystapil z pozwem wzajemnym o uniewaznienie wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr (...)-

(...
Spolka (...) wniosla o oddalenie powodztwa wzajemnego.
O wniesieniu pozwu wzajemnego Sad Okregowy zawiadomit (...).

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. rozstrzygajagc w sprawie z powodztwa gléownego (...)
spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotki komandytowej z siedzibg w K. przeciwko P. P.
( (...)) o ochrone prawa do wzoru wspolnotowego i zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji i
z powédztwa wzajemnego P. P. przeciwko (...) spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq spolce
komandytowej z siedzibg w K. o uniewaznienie Sqd Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Sqd
Unijnych Znakow Towarowych i Wzoréw Wspélnotowych orzekl:

L. z powodztwa gléwnego:

1. nakazuje P. P. prowadzgcemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Zaklad Produkcyjny (...) P. P. zaniechanie
popehiania czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na wprowadzaniu na rynek produktu identycznego co
do koncepcji, ksztaltu i mechanizmu dzialania z produktami powdédki (...) (...) oraz (...), w opakowaniach o szacie
graficznej stanowiacej kompilacje wykorzystywanych przez powodke do tej pory elementdw i estetyki, ktora to szata
graficzna kojarzy sie jednoznacznie i nawigzuje do produktéw powodki wprowadzanych na rynek w ramach marki
(...), poprzez zakazanie pozwanemu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu
i reklamowania produktu (niezaleznie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementéw opakowania) skladajacego
sie z zestawu kart majacych posta¢ plaskich kafelkdw zblizonych do kwadratu z zaokraglonymi rogami, ktérego
strony maja odmienna barwe, w ktérym znajduje sie ruchome plaskie kolo, ktére moze by¢ swobodnie wyciagane
z wyciecia-otworu w kafelku i wkladane do niego z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudetka o
ksztalcie prostopadlo$cianu z przymocowanym w gornej czeSci uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze bialym
z przebiegajacym poziomo z przodu oraz po bokach pudelka barwnym pasem o falowanych brzegach i na ktérym to
pudetku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne kolo z oznaczeniem wieku dzieci, a na
froncie umieszczone jest takze barwne kolo z oznaczeniem logo serii produktéw przedstawiajace posta¢ o okraglej
twarzy, to jest produktu (...) z serii (...) uwidocznionego na fotografiach:

Opakowanie - widok z przodu i z tytu:
Produkt — zlozony oraz po rozlozeniu:
2. oddala powbdztwo w pozostalej czesci,

3.zasadza od P. P. narzecz (...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia spotki komandytowej z siedziba w K. kwote
2.697 (dwa tysiace sze$éset dziewiectdziesiat siedem) zlotych tytulem zwrotu kosztow postepowania;

I1. z powodztwa wzajemnego:

1. stwierdza niewazno$¢ wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci
Intelektualnej pod nr (...)- (...),

2. zasgdza od (...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cig spotki komandytowej z siedziba w K. na rzecz P. P. kwote
2.680 (dwa tysiace sze$éset osiemdziesiat) zlotych tytulem zwrotu kosztow postepowania.



Powyzsze rozstrzygniecie zostalo wydane na podstawie nastepujgcych ustalen faktycznych i
rozwazan prawnych:

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spotka komandytowa z siedziba w K. jest uprawniona do wzoru
wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasnoéci Intelektualnej w dniu 25 czerwca 2015
r.pod nr (...)- (...) dla tréjwymiarowych ukladanek, ukladanek, puzzli: (...).1

(...). ..).3
(...). ..).5
(...). (.7

Wzo6r przedstawia uktadanke tréjwymiarowa - plaski kafelek w ksztalcie kwadratu z zaokraglonymi rogami, w ktérym
centralnie umieszczone jest ruchome plaskie kolo, ktére moze byé swobodnie wyjmowane z otworu i do niego
wkladane. Strony ukladanki kontrastuja ze sobg kolorystycznie.

Spolka (...) wprowadza do obrotu obecne na rynku od 2009 r. produkty pod marka (...). R6znorodnoé¢ oferty, liczba
produktéow i ich dostepno$é stale rosnie. Ukladanki, puzzle i karty edukacyjne (...) sa przeznaczone gléownie dla
najmlodszych dzieci: niemowlat (karty kontrastowe), dzieci od 12 lub 18 miesiaca zycia (uktadanki), dwu i trzylatkow.
W ofercie powddki znajduja sie takze produkty dla dzieci starszych od 5-6 roku zycia (np. puzzle z mapami). Maja
one stuzy¢ wspomaganiu rozwoju réznych umiejetnosci i zmystéw, postrzegania i odrézniania koloréw i ksztattow,
poznawania dzwiekoéw, dopasowywania elementéw od najprostszych do bardziej skomplikowanych.

Produkty (...) sa wydawane w kilkunastu seriach tematycznych: (...) M. Akademia, (...) do pary, R.(...), R. rysuje..,
Z. (...), (...) (...) itp. Ich opakowania od powstania marki (...) }acza wspdlne elementy. Mimo ich réznej wielko$ci,
zastosowanych kolorow i detali graficznych stosowanych w zaleznoéci od serii tematycznej i konkretnego produktu,
maja one charakterystyczng, wyrbzniajaca sie na rynku szate graficzna. Celem powodki bylo od poczatku zbudowanie
latwego do zapamietania przez klientow wizerunku jej produktéw, z tego wzgledu ich opakowania utrzymane sa w
konwencji ulatwiajacej nabywcom skojarzenie z marka (...). Sa one oferowane w pudelkach, co do zasady w kolorze
bialym, w ksztalcie prostopadlo$cianu, w gornej ich czesci znajduje sie uchwyt ze sznurka tworzacy ,walizke” lub
plaski wystep z otworem do trzymania, front pudelka podzielony jest trzema réznobarwnymi poziomymi pasami, z
ktorych $rodkowy jest szeroki i ma nieregularne, faliste brzegi, logo (...) przedstawiajace chlopca umieszczone jest
przewaznie w $rodku pudetka na dole lub w dolnym prawym rogu i powtérzone w gornej czeéci prawego boku pudelka,
w rogu znajduje sie takze kolorowe kolo z cyfra i znakiem ,,+” wskazujacymi na wiek dzieci, dla ktorych przeznaczony
jest produkt, zapisanymi charakterystyczna czcionka. M. (...) ma sp6jny wizerunek rozpoznawalny przez docelowych
nabywcow.

Produkty powodki gléwnej cechuje wysoka jako$é, staranne wykonanie, trwaloé¢ ukladanek i kart puzzli oraz ich
opakowan. Sa one wykonywane z kartonu z miekka powloka. Sznureczki-uchwyty i kartoniki sg bezpieczne dla dzieci,
a jednocze$nie wytrzymale. Spdtka dba o jako$¢ druku i grafiki opakowan oraz samych produktow.

Produkty marki (...) od lat wprowadzane sa do obrotu r6znymi kanalami dystrybucyjnymi: bezposrednio przez sklep
internetowy na stronie (...) sklepy stacjonarne, w tym sieci: S.iR., (...), (...) (...), E., B., B. (1), P., sklepy internetowe
tych sieci handlowych oraz inne internetowe sklepy z ksigzkami i artykulami dla dzieci (M., B., A,, G. i in.), a
takze przez hurtownie ksigzek i artykuléw dla dzieci (np. A., (...) E., (...), A., R.), skad trafiaja dalej do sprzedazy
detalicznej. W sklepach internetowych produkty eksponowane sa w postaci miniatur, ktére mozna powiekszyc. W
sklepach stacjonarnych i hurtowniach prezentowane sg na wydzielonych potkach lub stojakach, najczesciej w liczbie
kilkunastu lub kilkudziesieciu. Marka (...) jest znana i obecna na rynku, zwlaszcza ukladanek i zabawek edukacyjnych
dla najmlodszych dzieci.



Obecne na rynku od wielu lat produkty powo6dki sa popularne i rozpoznawalne. (...) na portalu F. obserwuje ponad
17.000 os6b, podczas gdy okolo 7.000 obserwuje profil pozwanego. Spdlka (...) uczestniczy regularnie w targach
branzowych (np. Hurtowni (...), A.) i w targach dla klientow detalicznych (w tym w najwiekszych w Polsce targach
ksigzki w K. i w W.). Informacje o produktach (...) i uczestnictwie w targach pojawiaja sie w pismach branzowych (...)
(...) Z.) i ogblnodostepnych (gazetka R., G. K.). Produkty (...) sa nagrodami w konkursach np. w konkursach ciastek
L. w2013 i 2014 r. (w tym ostatnim rozdano 70.500 nagrod), N. G. (w 2014 r.), na portalu (...) (w 2015 r.).

Powddka wykorzystuje zarejestrowany wzor wspolnotowy w produkecie (...), ktory sklada sie z 16 plaskich kart z
rysunkami zwierzat lub rzeczy, ich $rodek stanowi ruchome, wyjmowane kotko. Zadaniem dziecka jest dopasowanie
elementu narysowanego na koétku do odpowiadajacego mu zwierzatka lub rzeczy. Karty sprzedawane sa w bialym
pudelku z raczka z papierowego sznurka. Przez $rodek pudelka biegnie zolty, poziomy szeroki pas, z nieregularnymi,
falistymi krawedziami. Na froncie, w rogu pudelka znajduje sie oznaczenie wieku dzieci, dla ktérych jest przeznaczony
produkt. Podobny wzoér wykorzystywany jest w ukladance (...) (...), w ktoérej wykorzystano koncepcje ruchomego
kola w kafelku, ktore jest jednak znacznie mniejsze i nie jest umieszczone centralnie. Produkt sklada sie z 12 kart
z rysunkami zwierzat, z malymi (w wyjmowanym kolku). Druga strona kazdej karty jest w kolorze niebieskim. (...)
znajduja sie w bialym prostopadlo$ciennym pudetku z uchwytem z papierowego sznurka. Przez $rodek pudetka
przebiega poziomy niebieski pas, z falistymi krawedziami, z oznaczeniem w kole wieku dziecka. Ukladanki oparte na
takiej koncepcji, konstrukeji i wygladzie wprowadzane sa na polski rynek tylko przez powodke. Stanowia one bardzo
istotny produkt w ofercie spotki.

Wzér przemyslowy zawarty w ukladance (...) (...)” spolki (...) ujawniony publicznie w 2012 r. jest wysoce podobny do
wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr (...)- (...).

P. P. prowadzi od 2011 r. dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Zaklad Produkcyjny (...) P. P. w C.. Przedsiebiorstwo
zostalo zalozone przez jego ojca A. P. (1) w 1976 r. Pozwany jest znanym producentem gier i zabawek edukacyjnych.
Ma w swej ofercie kilkaset produktéw w kilku seriach tematycznych, m.in. G., (...) (...) S. (...) oraz S. (...). Wczeéniej
pozwany nie wytwarzal produktow dla dzieci najmtodszych. We wrze$niu 2017 r. wprowadzil na rynek (...) (...) (...)
z serii S. (...). Sa one oferowane i sprzedawane za pos$rednictwem sklepu internetowego na stronie (...) hurtowni (A.,
(...), A.) i ksiegarn internetowych (np. B., A., M., (...), (...) K. i inne), sklep6w stacjonarnych, m.in. w sieci (...). Ich
opakowanie jest przedstawione na stronach sklepéw internetowych w postaci miniatury.

Opakowanie zawiera 12 kart — plaskich, prostokatnych kafelkow z zaokraglonymi rogami, w kazdym z nich znajduje
sie ruchome plaskie koto, ktére moze by¢ swobodnie wyjmowane z otworu w kafelku i na powro6t wkladane:

(produkt zlozony)
(produkt rozltozony)
(druga strona produktu).

Na kartach przedstawione sa zwierzeta (m.in. kotek, Swinka, biedronka jak w ukladance (...)) oraz postaci oséb,
ktorych buzie znajduja sie w ruchomym kole. Opakowanie to prostopadtoécienne pudelko z uchwytem ze sznurka w
gbrnej czesci, w kolorze bialym z barwnym poziomym pasem (w kolorze czerwonym) o falistych brzegach, w prawym
dolnym rogu znajduje sie barwne kolo z oznaczeniem wieku dzieci, na frontowej Sciance widoczne jest logo serii S. (...).

Projekt zabawki zostal stworzony w 2017 r. przez K. W..

Pozwany jest uprawniony do slowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
pod nr (...) z pierwszenstwem od 6 kwietnia 2017 r. Znakiem tym s3a opatrywane sporne produkty. Stanowi on
nawigzanie do serii ukladanek dla starszych dzieci pod wspdélnym oznaczeniem Ponadto kazda ukladanka pozwanego
jest wyraznie oznaczona. Pozwany informuje nabywcéw, ze puzzle S. (...) sa kontynuacja serii S. (...), zar6wno
koncepcyjnie, jak i wizualnie produkt nawigzuje wyraznie do produktow (...).



Pozwany promuje swoj produkt, ktéry w 2017 r. zdobyt m.in. nagrode w konkursie na Z. Roku, a takze wyrdznienie w
konkursie Komitetu Ochrony (...) przyjazny dziecku”. Potencjalnym nabywcom poleca produkt dr A. P. (2), z ktéra
pozwanego laczy umowa o odplatne wykorzystanie wizerunku. Jej ocena serii S. (...) jest bardzo wysoka. Zabawki
pozwanego s3 reklamowane w prasie dzieciecej i branzowe;j.

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. Sad Okregowy ustalit w oparciu
o zaoferowany przez strony - w terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c. - material dowodowy. Zlozyly sie nan
dokumenty, wydruki ze stron internetowych i fotografie, a takze dowody rzeczowe, ktérych autentyczno$¢ nie byta
kwestionowana. W pewnym zakresie zostaly one uzupelione, niesprzecznymi z pozostalym materialem dowodowym,
zeznaniami $§wiadkow K. W., I. N., M. M. (2) i J. D. oraz stron. Sad Okregowy zaznaczyl, ze w sprawach nalezacych do
wlasciwos$ci sagdoéw gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe maja dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe.
Zeznania $wiadkéw i stron maja zwykle charakter uzupeliajacy. Prowadzong przez te osoby dziatalno$é gospodarcza
lub wykonywang przez nie prace zawodowa, ktorej dotycza skladane zeznania, cechuje powtarzalnosé¢ zdarzen, co -
jesli doda¢ do niej uplyw czasu - negatywnie wplywa na jako$¢ zeznan, ktére sa zwykle dosé ogolne, nieprecyzyjne.
Zeznajacy czesto myla tego samego rodzaju fakty, slabo znane im osoby, terminy, jesli ich relacja nie jest wsparta
np. dokumentem. Jedli strona sporu przedstawia dowod rzeczowy i dokument — jak bylo w tym przypadku — to
ich niezakwestionowanie, niepodwazenie przez przeciwnika procesowego jest decydujace dla oparcia ustalen na
wszystkich dowodach lacznie, choéby zeznania §wiadkéw i stron nie byly do$¢ dokladne. Sad Okregowy pominal
twierdzenia i oddalil wnioski dowodowe zgloszone przez strony w toku postepowania z uchybieniem terminéw
okre$lonych w art. 207 k.p.c., bez uprawdopodobnienia przyczyn op6znienia, o ktérych mowa w § 6 art. 207 k.p.c.

Sad Okregowy zaznaczyl, ze pozew glowny obejmuje co prawda jedno roszczenie, jednak wynikajace z dwbch podstaw
prawnych: naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego i naruszenia regul uczciwej konkurencji.

W pierwszej kolejnosSci Sad Okregowy ocenil wazno$c¢ zarejestrowanego wzoru wspolnotowego.

Z art. 85 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1
7 5/01/2002 r.) wynika domniemanie waznoSci zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi
bowiem, ze w postepowaniu w sprawie o naruszenie sady uznaja go za wazny. Jezeli jednak w toku postepowania
wywolanego pozwem wzajemnym nowo$¢ lub indywidualny charakter wzoru zostana zaprzeczone, sad, uznajac, ze
jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewazno$c. (art. 86 ust.
1a). W przeciwnym razie, oddala powddztwo wzajemne (art. 86 ust. 1b).

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzér wspolnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny m.in., gdy: (a) nie jest wzorem w
rozumieniu definicji zawartej w art. 3a., (b) nie spelnia wymogow art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalna definicje, zgodnie z ktdra wzorem wspdlnotowym jest postac calego produktu lub
jego czeSci, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw samego
produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemyslowy lub rekodzielniczy,
wlaczajac w to m.in. czeSci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Wyglad (postaé) przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, uksztaltowaniu
albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu
powierzchni o specjalnych wlasciwoSciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktore sa wizualnie postrzegalne.

Sad Okregowy nie mial watpliwosci, ze wzor wspolnotowy zarejestrowany w (...) pod nr (...)- (...) odpowiada definicji
zawartej w art. 3a rozporzadzenia. Wzo6r wymaga natomiast zbadania pod katem spelnienia wymogoéw okre§lonych
w art. 4-9 (art. 25 ust. 1b rozporzadzenia). Zgloszone w pozwie wzajemnym zadanie stwierdzenia jego niewaznoSci



uzasadniato rozstrzygniecie przez Sad Okregowy — w pierwszej kolejnosci — kwestii nowoéci i indywidualnego
charakteru wzoru.

Zgodnie z orzecznictwem Sadu Unii Europejskiej, ocena nowosci i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje
sie na przeciwstawionych przez zadajacego uniewaznienia wzorach przemystowych zawartych lub zastosowanych w
konkretnych produktach. Nieprawidlowe jest przeciwstawianie wzorowi lacznie wielu cech r6znych produktow lub
ich poszczegblnych elementéw (por. wyroki z 22 czerwca 2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16 czerwca 2011 1. w
sprawie T-68/10 S. T.).

Zarejestrowany wzor uwaza sie za nowy, je$li wzér identyczny nie zostal udostepniony publicznie przed data zgloszenia
lub - jesli o nie wystapiono - przed datg pierwszenstwa (art. 5 ust. 1b). Uwaza sie, ze wzor udostepniono publicznie,
jezeli zostal on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w
inny spos6b ujawniony przed data wskazang w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b, z
wyjatkiem, gdy wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane, podczas zwyklego toku prowadzenia przez nich
spraw, Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym w Unii Europejskiej. Wzoru nie uwaza sie za
udostepniony publicznie, jezeli zostal on ujawniony osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem
zachowania poufnoéci (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5). Art. 7 w ust. 2 okreéla ponadto przypadki, w ktérych wezeéniejsze
ujawnienie nie jest brane pod uwage.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznia sie jedynie nieistotnymi szczegblami (art. 5 ust. 2). Ceche
nowos$ci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego tozsamo$é lub wystepowanie réznic zaledwie
w nieznaczacych szczegéltach w poréwnaniu ze wzorem udostepnionym weczeéniej przez publikacje rejestracji,
wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb. Kryterium nowos$ci ma charakter obiektywny, ale
nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistow
dzialajacych w danej branzy w Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporzadzenia nie moga
by¢ uznane czynnosci, ktore nie mogly staé sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw takim
Srodowiskom. Kryteria te tworza model zrelatywizowanej nowosci obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, Komentarz
do Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspdlnotowych, komentarz do art. 5, LEX, a takze L.
Brancusi, Wzor wspoélnotowy i jego zakres ochrony, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105).

Za spehliajace wymienione kryteria, uwaza sie zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w prasie branzowej, ktéra
jest skierowana do Srodowisk wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaz
lub wykorzystanie wzoru w obrocie czy reklama w mediach. Takze wecze$niejsza publikacja zgloszenia lub rejestracji
wzoru, znaku towarowego lub wynalazku moze prowadzi¢ do uniewaznienia pézZniej zarejestrowanego wzoru
wspoélnotowego (por. Joanna Sieniczylo-Chlabicz, Utrata NowoSci i indywidualnego charakteru wzoru wspolnotowego
wskutek jego publicznego ujawnienia, Europejski Przeglad Sadowy 4/2010 s.13-21 a takze decyzje OHIM z 23 stycznia
2006 1. ICD 000001014 w sprawie AUDI, z 1 grudnia 2005 r. ICD 000000867 w sprawie Ambel 24 Vetriebs, z 12
grudnia 2006 r., ICD 000002863, z 31 marca 2008 r. ICD 000004315) Orzecznictwo i doktryna formuluja nawet
domniemanie mozliwej znajomos$ci wzoru w przypadku jego publicznego udostepnienia. W sprawie R (...)-3 Izba
Odwolawcza (...) przyjela, ze powolanie faktu publikacji wzoru powoduje, ze ciezar dowodu, iz publikacja taka
nie mogla sta¢ sie znana Srodowiskom wyspecjalizowanym dzialajacym w Unii Europejskiej, przeniesiony jest na
uprawnionego do wzoru (decyzja z 7 lipca 2008 r. R (...)-3 w sprawie N. S.).

Dokonujac wykladni art. 11 ust. 2 rozporzadzenia, Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej wskazal, ze to do sadu
rozstrzygajacego spor nalezy dokonanie oceny, czy w konkretnych okoliczno$ci sprawy ujawnienie wzoru nastapito w
taki sposob, by mozna bylo uznaé, iz mog}t staé sie on dostatecznie znany Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej
branzy podczas zwyklego toku prowadzenia spraw (wyrok z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12 H. (...) & Co. KG
v. (..D).

Zarejestrowany wzdr wspdlnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli calo$ciowe (ogolne) wrazenie, jakie wywoluje
na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzér, ktéry zostal



udostepniony publicznie przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub,
jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa (art. 6 ust. 1b). Przy ocenie indywidualnego charakteru
bierze sie pod uwage stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust. 2). Okreélenie, czy wzbér ma
indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogbélne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujacym ogladu danego wzoru ro6zni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejaca caloscia
wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczego6lnoSci
do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopien swobody tworcy podczas tworzenia danego wzoru (pkt 14
Preambuly).

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewng, nawet duza liczba
szczegolow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzor
bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze
bedzie mogt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika (por. M. Pozniak-
Niedzielska Wzo6r wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych i oznaczen geograficznych w
Polsce po akeesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59).

Zorientowanym (uSwiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomosc
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okre$lonej dziedzinie, lecz osoba, ktéra tkwi
pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny.

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku
towarowego, w ktoérych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do
kompetencji sadu nalezy ocena odmienno$ci lub jej braku ogbélnego wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym
uzytkowniku wywohlujg przeciwstawiane sobie wzory (por. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 22 czerwca 2010 r. w
sprawie T-153/08 S./B.). Kompetencje sadu w tym zakresie nie moga by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego
(inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23 pazdziernika 2007 r., II CSK 302/07). Normatywna ocena ogdlnego wrazenia
dokonywana jest zgodnie z regulami okreSlonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci i
Sadu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18 marca 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo P. Mon G. vs. PepsiCo).
Ocenie podobienstwa / odmiennoS$ci ogdlnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja
wzor uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie
natomiast produktéw stron. Sposob, w jaki powdd uzywa wzoru, jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego
produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosSci co do jego tozsamosci (pozwany nie
kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda).

Sad Okregowy wyjasnil, ze por6wnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakdéw towarowych,
gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy.
W przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni, analizujac
wystepujace miedzy nimi podobiefistwa i r6znice (por. wyroki z 22 czerwca 2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16
grudnia 2010 r. w sprawie T-513/09 J. B. Grupo, z 16 czerwca 2011 r. w sprawie T-68/10 S. T., z 9 wrze$nia 2011 1. W
sprawie T-10/08 K. Y. M.). Bez znaczenia sg zatem oznaczenia wytworcy, jego znaki towarowe, czy pelna informacja
handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza, na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemyshui tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne lub handlowe. Stopienn swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okreSlaé ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan zwiazanych z wlasciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a
takze przepisow prawnych majacych do niego zastosowanie. Pordwnania ogélnego podobiefistwa przeciwstawianych
sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemyslowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego
dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie
pomija elementy, ktore sa typowe i wspolne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlaéciwoéciach,



ktore sa wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy (por. wyrok z 13 listopada 2012 r. w sprawach potaczonych
T-83/111T-84/11 A. L.).

Zgodnie z zasada rozkladu ciezaru dowodu sformulowang w art. 6 k.c., na powodzie wzajemnym spoczywa ciezar
udowodnienia, ze przed data zgloszenia wzoru wspolnotowego zostal publicznie ujawniony wzér przemystowy (lub
wzory) identyczny z zarejestrowanym lub na tyle do niego podobny, ze na zorientowanym uzytkowniku nie wywiera
on odmiennego ogo6lnego wrazenia.

W ocenie Sadu Okregowego powdd wzajemny dowiodl shusznos$ci zarzutu braku indywidualnego charakteru wzoru
wspoélnotowego zarejestrowanego w (...) pod nr (...)- (...), nie przedstawil natomiast dowodu na wezeéniejsze istnienie
wzoru identycznego lub rézniacego sie od wzoru powodki gléwnej nieistotnymi szczegbélami. Warunku tego nie
spelniaja wzory na k.826-860 akt.

Rozstrzygniecie o indywidualnym charakterze wzoru wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktore polega na
okresleniu:

« sektora produktéow, w ktérych wzér ma byé zawarty lub zastosowany,

 zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do tego
zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy
porownywaniu — bezpo$rednim, jesli to mozliwe — poszczeg6lnych wzordw,

« stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

« wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoré6w z uwzglednieniem wlasciwego sektora, swobody tworcy i
calo$ciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i przez kazdy
wezedniejszy wzor, ktory zostal udostepniony publicznie (por. wyrok Sadu UE z 7 listopada 2013 r. w sprawie
T-666/11 D. B. vs. PUMA).

Wz6r wspolnotowy nr (...)- (...) zostal zgloszony dla tréjwymiarowych ukladanek (ukladanek, puzzli). Sad Okregowy
nie miat watpliwos$ci, ze swoboda twoércza nie jest w tym zakresie nadmiernie ograniczona, poniewaz ukladanki
moga by¢ przeznaczone dla osob w réznym wieku, mie¢ r6zny ksztalt (catoéci i elementéw sktadowych), w bardzo
réznorodny sposob laczyé ze sobg poszczegdlne czesci. Nie ma uzasadnienia do ograniczenia wskazania produktu
do zabawki dla najmlodszych dzieci. W tym przypadku mamy do czynienia z najprostszym ukladem dwoch plaskich
elementow (w ksztalcie prostokata i kota) w skontrastowanych barwach. Jest to uzasadnione przeznaczeniem zabawki
dla najmtodszych dzieci, ktore z oczywistych wzgledéw nie potrafilyby poradzi¢ sobie z bardziej skomplikowana
zabawka. Funkcjonalny charakter ma przy tym grubo$c kartonika i zaokraglenie naroznik6w prostokata, by zabawka
byla bezpieczna dla dziecka w uzytkowaniu. Wzor jest przedstawiony graficznie w taki sposob, ze ukladanka moze byc
wykonana z réznych materialow. Nie zawiera zadnych elementéw ornamentacji (grafiki).

Jakkolwiek powod wzajemny zlozyt raport techniczny ISO (wersja z 1 lutego 2016 r.), z ktérego wynikaja ograniczenia
swobody tworczej projektanta zabawek dla dzieci w okreSlonym wieku, ze wzgledu na gwarancje bezpieczenstwa ich
uzytkowania, to nie moze on znajdowac¢ odniesienia do wzoru spolki (...), ktéra nie wskazala w zgloszeniu, ze jest on
przeznaczony wylgcznie dla najmlodszych. Kwestia ta moze mieé znaczenie przy poré6wnaniu produktéw w zwigzku
z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Wzbr wspolnotowy nr (...)- (...) zostal zgloszony do rejestracji 25 czerwca 2015 r., tymczasem juz 2012 r. pozwana
wzajemna produkowala, oferowala i wprowadzala do obrotu ukladanke (...) (...)”, w ktérej zastosowany byl wzoér
bardzo podobny do zarejestrowanego. Fakt ten przyznala prezes zarzadu spélki. R6znia sie one od wzoru wylacznie
tym, ze po obu stronach kafelka znajduje sie obraz, brak zatem kontrastu, jednak zorientowany uzytkownik, ktérym
jest w tym przypadku osoba zwykle bawigca sie tego rodzaju ukladankami, nie uzna tej cechy za odrézniajaca (istotng
réznice), poniewaz typowa cecha tego rodzaju zabawek jest to, ze z jednej strony przedstawiaja obraz, a z drugiej tto



(rzadziej obrazy daja sie ulozy¢ po obu stronach kartonikow, wéwczas na odpowiedni wybor elementéw wskazuje ich
odmienna kolorystyka). Oznacza to, ze wzo6r przemystowy podobny do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego byt
juz kilka lat weze$niej wykorzystywany przez sama uprawniona. Pozycja (...) spolki (...), zakres terytorialny i ilo§ciowy
jej sprzedazy oraz dzialan reklamowych, a takze obecno$é produktu w Internecie sprawialy, ze projektant wzoréw
ukladanek w Unii Europejskiej mogt sie zapoznaé z tym wzorem w zwyklym toku wykonywania czynno$ci.

Stwierdzenie, ze wzor przemystowy zawarty w ukladance (...) (...)” spokki (...), ujawniony publicznie w 2012 r.
niweczy indywidualny charakter wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego pod nr (...)- (...) Sad Okregowy uznal za
bezprzedmiotowa ocene podobienstwa do wzoru pozwanej wzajemnej innych przeciwstawianych mu przez P. P.
wzoréw przemystowych. Wiele z nich nie moze byé przy tym uwzglednionych w ocenie waznosci, ze wzgledu na
brak daty publicznego ujawnienia przedstawionych produktéow lub date p6zniejsza od daty zgloszenia wzoru. Wzory
zarejestrowane w (...) dla réznych produktéw nie sa ani identyczne, ani podobne. Sad Okregowy powtérzyl, ze
porownuje wzory calo$ciowo, podobienistwo w jednym tylko rzucie nie moze by¢ uznane za wystarczajace.

Wobec ustalenia, ze sporny wzor pozbawiony jest indywidualnego charakteru Sad Okregowy pominat ocene zarzutu
niewaznoSci wzoru ze wzgledu na jego funkcjonalno$c, o ktéorej mowa w art. 8 ust. 1 rozporzadzenia. Skuteczno$é
podniesienia tego zarzutu wymagalaby przy tym przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego, ktorej powdd wzajemny
ostatecznie nie zaoferowal.

Stwierdziwszy, ze wzér wspolnotowy zarejestrowany w (...) pod nr (...)- (...) nie spelnia wymogo6w okres$lonych w art.
4 ust. 1 w zw. z art. 6 rozporzadzenia, Sad Okregowy uznal go za niewazny (art. 86 ust. 1a). O kosztach Sad orzekl na
zasadzie odpowiedzialnoS$ci za wynik sporu z art. 98 k.p.c. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej
przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony (art. 98 § 3
k.p.c.).

Oplaty za czynnoéci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych. Zasadzajac oplate sad bierze
pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do
jej wyjasénienia i rozstrzygniecia (§ 15). W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie
wynosi 1.680 zl (§ 8 ust. 1 pkt 19). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopieni skomplikowania, Sad Okregowy
uznal, ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wzajemnego wykonujacego zawdd radcy prawnego jest
wynagrodzenie w minimalnej wysoko$ci, liczone wg stawki okreélonej dla sprawy najbardziej zblizonej, poniewaz
rozporzadzenia nie przewiduja stawek dla prowadzenia sprawy sadowej o uniewaznienie wzoru wspolnotowego. W
rozliczeniu kosztow Sad uwzglednil oplate ostateczng w kwocie 1.000 zk.

Sad Okregowy po ustaleniu niewaznoS$ci wzoru ocenil naruszenie prawa do wzoru wspolnotowego.

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile spelnia on przestanki
z art. 1 ust. 2b w zw. z art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b. Uprawniony moze przedluzy¢ ochrone na jeden lub wiecej
okresdéw piecioletnich do 25 lat. Powstaje w ten sposob wylaczno§é uzywania wzoru, obejmujaca: wytwarzanie
(making) calego produktu, w ktorym wzoér zostal uciele$niony lub do ktérego zostal zastosowany, oferowanie i
wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy, ale rowniez najmu, dzierzawy czy innego
rodzaju przekazania produktu, majacego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktory obejmuje
takze wystawy czy pokazy, jeSli prowadzi do zaklécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego,
skladowanie, interpretowane $ciSle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do
obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby, ktéra narusza lub grozi
naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujgc produkty, w ktoérych jest on
zawarty lub zastosowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor uciele$Sniony w
produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywoluja one na



zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogolnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode tworcza. Zgodnie
z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzoér, ktéry nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego
ogb6lnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy tym stopienn swobody tworcy (ust.2). OkreSlajg go, postrzegalne
zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o
rejestracje.

W sprawach wzorow wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych prawo krajowe, zaréwno materialne jak i procesowe, odnoszace sie do wzoru krajowego (ust.2.).
Uznajac, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia sad stosuje, jesli nie stoja temu na
przeszkodzie wazne powody, nastepujace Srodki:

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktéw;

c. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych produktow,
jezeli ich wlaSciciel wiedzial do jakich celéw byty uzyte lub w danych okolicznos$ciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie §rodki pozwalajgce na nalozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznoSci, przewidzianych przepisami
prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktérym
naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba (art. 89 ust.1).

Sad podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajace przestrzeganie tych $srodkéw, zgodnie z prawem krajowym (art. 89
ust. 2). Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnoSci przemyslowe;j,
zgodnie z ktorym:

- uprawniony, ktérego wzor przemyslowy zostal naruszony, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zadaé od
naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia rOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajac o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do
publicznej wiadomosSci cze$ci albo calosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okre§lonym
przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wlasnoScia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
srodkach i materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegblnoSci sad moze orzec o ich
wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.
Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osob trzecich.

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspolnotowy nr (...)- (...) od poczatku nie rodzil skutkéw
okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za niewazny (art. 26 ust. 1). Powodka nie moze zatem
skutecznie twierdzi¢ o naruszeniu przez P. P. jej prawa z rejestracji (ktérego w konsekwencji uniewaznienia nigdy nie
posiadala) i zada¢ zakazania naruszen. Roszczenia wywodzone z art. 89 ust. 1 w zw. z art. 10 rozporzadzenia jako -
co do zasady nieusprawiedliwione - podlega¢ musialo oddaleniu (a contrario art. 89 ust. 11 ust. 2 rozporzadzenia w
zw. Z art. 286 p.w.p.).

Wobec stwierdzenia niewazno$ci wzoru wspolnotowego nr (...)- (...), oddalajac powddztwo gtowne Sad Okregowy
pominal twierdzenia i dowody powolywane przez strony na okoliczno$¢ nie/naruszenia przez P. P. prawa wylacznego
spolki (...), nie mialy one bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Odnosénie naruszenia regul uczciwej konkurencji Sad Okregowy zwazyl, ze zgodnie z jej art. 1, ustawa z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej



konkurencji w dzialalnoSci gospodarczej, w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak byc
traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogdble, w celu zachowania przez przedsiebiorce
dominujacej pozycji rynkowej. W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad
Najwyzszy stwierdzil m.in., ze zalozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakeyjnej sity
przedsiebiorcy oraz jej oddzialywanie na krag odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dzialaniem uczciwym i
zgodnym z prawem, a wykraczajacym poza ustanowione reguly, nie za$ o ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa
ma zatem na celu zapewnienie prawidlowos$ci zachowania sie i dzialania podmiotéw gospodarczych w warunkach
wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolno$ci gospodarczej
uzasadnia (...) poszukiwanie rownowagi miedzy wolno$cia rynku i swoboda obrotu a celami ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, okreSlonymi w art. 1.

Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia
shlusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry ponidst okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do
obrotu i promocje okre§lonego produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony
jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okolicznos$ci wskazanych w rozdziale
2. u.z.n.k. lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelnieniem nastepujacych przestanek: (i) czyn ma charakter konkurencyjny, (ii) narusza lub zagraza interesowi
innego przedsiebiorcy lub klienta, (iii) jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dzialanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badz utrzymanie pozycji
rynkowej przedsiebiorcy, ktéry jednak niekoniecznie musi mie¢ $wiadomo$¢ skutkéw jakie rzeczywiScie moze
wywrzeé, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwoSci naruszenia intereséw innych przedsiebiorcow.
Konkurencyjne sg wylgcznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowej, majace
na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnoSci gospodarczej
badZ oslabienie cudzej. Zagrozenie interes6w musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one byé¢ zdolne
wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddzialywaé na ich
sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujacych przepisow, w szczegélno$ci u.z.n.k., przepisow o
przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa wlasno$ci, praw autorskich,
ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieé nalezy podobnie do zasad wspotzycia spotecznego
jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalno$ci gospodarczej. O tym, czy dane dzialanie jest sprzeczne z
dobrymi obyczajami, decyduje caloksztalt okoliczno$ci, a zwlaszcza cel, uzyte $rodki i konsekwencje przedsiebranych
dzialan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to
od charakteru naruszonych norm.

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najcze$ciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym wage
nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle, lecz do zachowania przedsiebiorcéw w dzialalnoSci gospodarczej,
odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium
stanowilo poczucie godnosci ogbétu ludzi myslacych sprawiedliwie i slusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalno$ci gospodarczej (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26
wrzesnia 2002 r. ITT CKN 213/01 OSNC 2003/12/169). Sprzecznoé¢ z dobrymi obyczajami jako klauzula generalna,
podlega ocenie sadu z punktu widzenia treSci, motywéw i celu dzialania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne
z dobrymi obyczajami sa dzialania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spoleczno$c,
obowiazujacymi w okreslonym $rodowisku.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwi¢ wtedy, gdy na skutek dzialania konkurencyjnego
nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwoSci nabywania lub zbywania débr badz ushug.
Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Zwazywszy,



ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dzialan nieuczciwie
konkurencyjnych stuzy¢ bedzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek wskazania i
udowodnienia istnienia zagrozenia obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialnoéci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody
iistnienia zwiazku przyczynowego (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.).

Sad Okregowy podzielil powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb
ogo6lny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektére czyny, typizowane
dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy wykladac¢ tak, ze ogélne okreSlenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji
uszczegoblawiajace pozostaja w nastepujacych relacjach: (i) wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego
katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznaé takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelia
ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1, (ii) wymagania okre$lone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza sie do czynéw
wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pelni funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczeg6lnych. Gdy
dany stan faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywisto$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktérego$
ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawno$ci, sprzecznoéci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej
konkurencji nie jest mozliwe.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie gotowego produktu, polegajace
na tym, ze za pomocg technicznych $rodkéw reprodukcji jest kopiowana zewnetrzna jego postaé, jezeli moze
wprowadzié klientow w blad co do tozsamosci producenta lub produktu. Niedozwolone nasladownictwo moze [...]
nie tylko dotyczy¢ identycznosci kopii i oryginalu, ale da sie takze rozciagnaé¢ na przypadki odmienno$ci wymiarow.
Wystarczy taki stopien podobienstwa, ktory spowoduje, ze przecietny nabywca na podstawie calo$ciowego wrazenia
nie odr6zni produktu wtérnego od tego pierwotnego (M. Orlinski Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 11 lipca
2002 1., I CKN 1319/00, PPH 2004/2/54).

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientbw w blad co do
tozsamoSci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktow wytwarzanych przez innego
przedsiebiorce prowadzilby do powstania nieograniczonego zadnym terminem monopolu eksploatacji okre$lonego
rozwiagzania technicznego i uniemozliwialby lub co najmniej utrudnial wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom,
prowadzacym podobng dzialalno$é. Pozostawaloby to w sprzecznos$ci z porzgdkiem prawnym opartym na zasadzie
wolnosci gospodarczej i regulach uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsiebiorcy, nie
korzystajacego ze szczegolnej ochrony jego praw wylacznych, nie jest sprzeczne z regulami konkurencji i nie uzasadnia
przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 11 sierpnia 2004 r. IT CK 487/03).

Do oceny mozliwoéci wystapienia konfuzji miedzy poréwnywalnymi produktami przyjmuje sie model nalezycie
poinformowanego, uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. Tak okre§lony wzorzec nie moze by¢ jednak
definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy — warunkéw obrotu i realibw zycia
gospodarczego. Mozliwo$¢ konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi woéwczas, gdy dla przecietnego
odbiorcy zewnetrzna posta¢ poréwnywanych produktow jest tego rodzaju, ze nie jest mozliwe odrdznienie oryginalu
od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty byly identyczne. Wystarczajace jest podobiefistwo na tyle wysokie,
ze przecietny nabywca, na podstawie ogélnego i caloSciowego wyrazenia nie odréznia wyrobu nasladujacego od
oryginalnego. Mozliwo$ci wystapienia konfuzji nie wylaczaja przy tym drobne r6znice wystepujace w produktach
obu stron. Ocene nalezy dokonaé przy uwzglednieniu wszystkich okoliczno$ci towarzyszacych wyborowi towaru
przez klienta. Niewatpliwie znaczna réznica w jakosci porownywalnych produktow, dostrzegalna wzrokowo w chwili
podejmowania decyzji o ich nabyciu, moze niekiedy wylacza¢ mozliwos¢ konfuzji (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 6
marca 2014 r. V CSK 202/13). Wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwale
umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wylacza mozliwos$é wywolania
bledu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 14 listopada 2008 r. V CSK
162/08). Decydujace znaczenie dla wylgczenia ryzyka konfuzji moze mieé¢ zatem odmienne opakowanie produktu,



zawierajace odrozniajgce oznaczenia i informacje o jego pochodzeniu (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 16 stycznia
2009 1. V CSK 241/08).

Sad Okregowy uznal, ze P. P. nie popehil czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 u.z.n.k. Zaréwno
produkt P. (...), jak i ich opakowanie nie stanowia kopii ukladanek powddki (...). Zwierzeta ani Odkrywam kolo.
Ro7nia sie ksztaltem, sposobem wykonania, materialem, z jakiego je wykonano, a takze grafika. W zadnym razie nie
mozna ich uznaé za kopie (...) sp6lki (...). Zakwalifikowaniu dzialania pozwanego jako czynu nieuczciwej konkurencji
z art. 13 w.z.n.k. sprzeciwia sie dodatkowo wyrazne oznaczenie opakowan ukladanki pozwanego gtéwnego znakami
towarowymi A. i S. (...). Dodatkowo, na opakowaniu umieszczono informacje o wytworcy. Nie istnieje zatem
prawdopodobienistwo wprowadzenia nabywcow w blad co do jej pochodzenia.

Wytwarzanie, oferowanie, reklamowanie i wprowadzanie do obrotu uktadanki (...) (...) (...) z serii S. (...), zdaniem
Sadu Okregowego, mozna jednak zakwalifikowa¢ jako czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1
u.z.n.k. Strony sg niewatpliwie konkurentami na polskim rynku zabawek edukacyjnych. Wytwarzanie i oferowanie
przez P. P. od 2017 r. ukladanki realizujacej koncepcje spoélki (...), w sytuacji upodobnienia jej ogbdlnego wygladu i
wygladu poszezegélnych elementéw skladowych (kart i opakowania) niewatpliwie szkodzi interesom gospodarczym
powodki gtownej, ktora wlasnym wysitkiem wypracowala pozycje rynkowa ukladanek dla najmtodszych dzieci (...).
(...).

Whbrew zapewnieniom P. P., tego rodzaju zabawki nie sa powszechnie obecne na polskim rynku (brak dowodu
przeciwnego). Pozwany nie wskazal choéby jednego przyktadu takiej ukladanki, ktéra dodatkowo bylaby zapakowana
w charakterystyczne pudelko (walizeczke). Gdyby faktycznie byly one w przeszlosci oferowane, pozwany (od lat
prowadzac dzialalno$¢ gospodarcza na tym rynku) nie mialby zadnego problemu z ich przedstawieniem. Sad
Okregowy podkreslil, ze wszystkie (z osobna) elementy charakterystyczne dla wygladu produktu powodki s znane i
wykorzystywane (w réznych postaciach) przez innych przedsiebiorcow dzialajacych na rynku zabawkarskim, jednak
zaden z nich wezeéniej niz powddka gléwna nie oferowal zabawki w opakowaniu lgczacym wszystkie charakterystyczne
cechy wygladu ukladanek (...). (...).

Pozwany glowny wytwarza puzzle o bardzo podobnym ksztalcie (prostokat) z centralnie umieszczonym na kazdym
kartoniku okraglym wycieciu, w ktére moze by¢ wkladany drugi element. Ksztalty tych elementéw sa bardzo zblizone,
identyczna jest koncepcja ich ukladania. Nawet rysunki nawigzuja do podobnych postaci zwierzat. Skojarzenie ze
znanymi i popularnymi (...) spolki (...) jest nieuniknione. Pozwany glowny zdecydowal sie powieli¢ wzorzec zabawki
powddki, choé swoboda tworcza projektanta nie byta w tym zakresie nadmiernie ograniczona. Mgl on zaproponowac
kafelki w innym ksztalcie, inaczej wykrojone. Gdyby faktycznie wyglad puzzli (i ich opakowania) mialy wymuszac
zdolno$ci i percepcja matego dziecka, bez trudnosci pozwany glowny przedstawilby przyklady identycznych ukladanek
produkowanych przez konkurentéw rynkowych stron. W tym zakresie nie moga by¢ uznane za wiarygodne bardzo
ogoblne zeznania $wiadka K. W., ktére nie znajduja potwierdzenia w dowodach rzeczowych, fotografiach ani wydrukach
ze stron internetowych. Nie ma wytlumaczenia dla tak wysokiego podobienstwa puzzli pozwanego gléwnego do
znanych i popularnych na rynku ukladanek serii (...). Nie moga by¢ uznane za wiarygodne zeznania pozwanego i
zawnioskowanych przezen §wiadkéw, ze nie inspirowali sie oni produktem powddki gléwnej (nawet go nie znali), a
sporna ukladanka jest rozwinieciem serii S. (...), ktora jest przeznaczona dla dzieci starszych i trudno doszukac sie
podobienstwa w samych produktach, jak i ich opakowaniach. Nalezalo satem uznaé, ze P. P. naruszyl dobry obyczaj
handlowy polegajacy na korzystaniu przez konkurenta rynkowego z wynikow pracy i nakladow spoiki (...), ktora
stworzyla ukladanki dla najmlodszych dzieci (...). (...) i wypracowala ich wysoka pozycje rynkowa.

Zgodnie z powszechnie akceptowanym pogladem Sadu Najwyzszego: dobre obyczaje kupieckie wyrazaja sie
pozaprawnymi normami postepowania, ktorymi powinni kierowa¢ sie przedsiebiorcy. Ich tresci nie da sie okresli¢
w sposOb wyczerpujacy, poniewaz ksztaltowane sg przez ludzkie postawy uwarunkowane zaréwno przyjmowanymi
warto$ciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym praktykami zycia gospodarczego (wyrok
z 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06). Pojecie dobrych obyczajow konkretyzuje sie w okre$lonym stanie faktycznym.



Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznal naruszenia wskutek dzialan
przedsiebiorcy (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08).

W orzecznictwie przyjmuje sie szeroka interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia interesu gospodarczego w
rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sadu Najwyzszego interes przedsiebiorcy uzasadniajacy domaganie sie ochrony na
gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zaleznos$ci od podstawy i drogi
ochrony, ktora obierze uprawniony do ochrony przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyréwnawczych musi
zawsze wykazaé konkretne zmiany w sytuacji majatkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji.
Jezeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam
sposéb naruszenia dobrych obyczajow moze wystarczy¢ do uznania, ze zachowania te co najmniej zagrazaja interesom
przedsiebiorcy domagajacego sie ochrony (wyrok z 14 pazdziernika 2009 r., V CSK 102/09).

Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wykorzystanie efektow cudzej pracy (pasozytnictwo). Taka interpretacja art.
3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sadu Najwyzszego z 2 stycznia 2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z ktérym, dobrym
obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie sie pod firme i renome konkurencyjnego przedsiebiorstwa, lecz
takze niewykorzystywanie cudzych osiagnie¢ w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w §wiadomosci
konsumentoéw ze swoim, rodzajowo tozsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu wlasnych wysitkéw i nakladow
finansowych. Taki obyczaj wywodzi sie z zakorzenionej w polskim spoteczenstwie, i w kazdym razie zastugujacej na
aprobate, normy moralnej, zgodnie z ktéra nikt nie powinien czerpa¢ nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy (por.
takze wyrok Sadu Najwyzszego z 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08).

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest zatem sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
wykorzystanie renomy cudzego produktu, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta,
niezaleznie od tego, czy wprowadza konsumenta w blad. By uzyska¢ ochrone przedsiebiorca powinien wykazac¢ przed
sadem, ze (i) uzywa produktu (opakowania) z wczeéniejszym pierwszenstwem wzgledem produktu (opakowania)
pozwanego, (ii) produkt (opakowanie) powoda jest znany i rozpoznawalny na rynku, (iii) produkt (opakowanie)
pozwanego wywoluje skojarzenie z wczeéniej uzywanym renomowanym produktem (opakowaniem) powoda, (iv)
uzywanie przez pozwanego produktu (opakowania), bez uzasadnionej podstawy, moze przynosi¢ mu nienalezng
korzy$¢ z odrozniajacego charakteru lub renomy weze$niejszego produktu (opakowania) powoda - ,pasozytnictwo",
Sree-riding".

Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktérych przypisuje sie wizerunek wecze$niejszego produktu lub cechy,
ktore on reprezentuje produktom identycznym lub podobnym. Odnoszenie przez pozwanego korzysci z tego rodzaju
nasladownictwa stanowi czerpanie nienaleznej korzysci, jezeli pozwany probuje dziataé ,w cieniu" renomowanego
produktu korzystajac z jego atrakcyjno$ci, reputacji i prestizu oraz wykorzystujac, bez zadnej rekompensaty
finansowej, wysilek handlowy powoda wlozony w wykreowanie i utrzymanie pozycji rynkowej jego produktu.

Zakwalifikowania na tej podstawie dzialania pozwanego nie wyklucza fakt, ze on sam czyni starania o zbudowanie
pozycji rynkowej wlasnego produktu oraz ponosi zwigzane z tym koszty dzialan promocyjnych i marketingowych.

Sad Okregowy uznal, ze dzialanie pozwanego narusza interes gospodarczy powo6dki, uzyskang przez nia silami jej
przedsiebiorstwa i nakladami, ugruntowana juz pozycje rynkowa (renome) produktéw oferowanych i wprowadzanych
do obrotu pod wspolna nazwa (...). Wieloletnia, intensywna obecno$¢ na rynku z ukladankami dla najmlodszych
dzieci (...). (...), ktore dzieki temu stal sie znane i popularne wéréd konsumentéw zasluguje na ochrone przed
dzialaniami konkurenta rynkowego, ktory oszczedzajgc sobie wysitku, bez czynienia wiekszych nakladow wprowadzil
na rynek produkt w niewatpliwy sposéb kojarzacy sie z marka (...). Mamy w tym przypadku do czynienia z wyraznym
nawigzaniem do wcze$niej obecnych na rynku produktéw, co jest szczegblnie grozne dla potencjalnych nabywcéw
i szkodzi interesom powodki gléwnej w przypadku oferty internetowej, gdzie produkty stron sa przedstawiane jako
niewyrazne miniatury.

Odpowiadajgc na pozew P. P. wskazal na liczne réznice pomiedzy produktami stron, nie ulegato watpliwosci Sadu
Okregowego, ze (...) (...) (...) nie sa kopia ukladanek powodki gtownej, ale tez zarzutem nie jest objete kopiowanie, lecz



taki rodzaj nasladownictwa koncepcji, ksztaltu i mechanizmu dzialania ukladanki, ktore jako pierwsza wprowadzila
na polski rynek i wypromowala spoika (...). Pozwany przejal najistotniejsze cechy ukltadanki, dzieki ktérym stala sie
ona popularna wér6d nabywcow.

W ocenie Sadu Okregowego, udzielenie ochrony powodce gléwnej zapewniajace jej monopol uzywania okreslonego
wzoru produktu i jego opakowania (granice monopolu wyznaczaja istotne cechy ich wygladu) nie ogranicza
mozliwosci prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez innych przedsiebiorcow produkujacych zabawki i gry
edukacyjne. Nie ogranicza takze konsumentom mozliwo$ci wyboru zabawek sposrod tego samego rodzaju ukladanek
réznych wytworcow. Pozwany glowny nie udowodnil w tym postepowaniu, Ze puzzle przeznaczone dla dzieci
najmlodszych musza sie sklada¢ z dwoch elementéow — prostokatnego kartonika z centralnie wycietym kolem, ze
jego opakowanie musi by¢ kartonowym prostokgtnym pudelkiem z uchwytem (walizeczka) ze spornym ukladem
elementow graficznych. Sad jest przekonany o istnieniu mozliwoSci dokonania takich zmian, ktére dostatecznie
odro6znig produkty stron.

Sad Okregowy nie negowal, ze pozwany gtowny prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zgodzie z prawem i dobrymi
obyczajami, jednak w tym konkretnym przypadku doszto do ich naruszenia godzacego w interesy gospodarcze spotki
(...), ktore uzasadnia zastosowanie wzgledem P. P. sankcji okre§lonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktorego interes zostal
zagrozony lub naruszony, moze zada¢ m.in. zaniechania niedozwolonych dzialan (pkt 1.). Zadanie to moze byé¢
dochodzone wylacznie wowcezas, gdy w dacie zamkniecia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna grozba
naruszenia w przyszloSci przez pozwanego regul uczciwej konkurencji.

W ocenie Sadu Okregowego dzialanie P. P. nosi znamiona pasozytnictwa, szkodzac zdolnoéci odro6zniajgcej (...)
spolki (...), ktorej roszczenie, oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uznano za
shuszne. Z tego wzgledu Sad Okregowy czeSciowo uwzgledniajac powddztwo glowne nakazal P. P. prowadzgcemu
dzialalno$§¢ gospodarcza pod firma Zaklad Produkcyjny (...) P. P. zaniechanie popelniania czynéw nieuczciwej
konkurencji polegajacych na wprowadzaniu na rynek produktu identycznego co do koncepcji, ksztatltu i mechanizmu
dzialania z produktami powddki (...) (...) oraz (...), w opakowaniach o szacie graficznej stanowigcej kompilacje
wykorzystywanych przez powodke do tej pory elementow i estetyki, ktora to szata graficzna kojarzy sie jednoznacznie
i nawigzuje do produktéw powo6dki wprowadzanych na rynek w ramach marki (...), poprzez zakazanie pozwanemu
produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezaleznie od
nazwy handlowej oraz kolorystyki elementéw opakowania) skladajgcego sie z zestawu kart majacych postaé ptaskich
kafelkéw zblizonych do kwadratu z zaokraglonymi rogami, ktérego strony maja odmienng barwe, w ktérym znajduje
sie ruchome plaskie kolo, ktére moze byé¢ swobodnie wyciagane z wyciecia-otworu w kafelku i wkladane do niego
z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudelka o ksztalcie prostopadloécianu z przymocowanym w
gbrnej cze$ci uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze bialym z przebiegajacym poziomo z przodu oraz po
bokach pudelka barwnym pasem o falowanych brzegach i na ktérym to pudelku w prawym dolnym rogu frontowego
boku umieszczone jest barwne kolo z oznaczeniem wieku dzieci, a na froncie umieszczone jest takze barwne koto
z oznaczeniem logo serii produktow przedstawiajace posta¢ o okraglej twarzy, to jest produktu (...) z serii (...)
uwidocznionego na fotografiach:

Opakowanie - widok z przodu i z tylu:
Produkt — zlozony oraz po roztozeniu:

W czeSci w jakiej zawieralo ono nadmierne uog6lnienia, sformulowania niejasne, nieprecyzyjne, nienadajace sie do
egzekucji powoddztwo podlegalo oddaleniu.



O kosztach Sad Okregowy orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obciazajac nimi w caloSci pozwanego,
poniewaz sformulowanie zadania ze wskazaniem dwoéch podstaw prawnych umozliwilo jego uwzglednienie w
przewazajacej czesci na podstawie przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Apelacje od rozstrzygniecia Sagdu Okregowego wniost pozwany zaskarzajac wyrok w czesci dotyczacej rozstrzygniecia
pozwu gléwnego, tj. w pkt 1.1 oraz w czesci orzekajacej o kosztach procesu z pozwu gtéwnego, tj. w pkt 1.3. zarzucajac:

I. naruszenie przepiséw postepowania, majace wpltyw na wynik sprawy, tj.:
a) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez:

 przekroczenie zasad swobodnej oceny dowod6éw wobec przyjecia, iz dzialanie Pozwanego polegajace na
wprowadzeniu na rynek produktu (...) naruszylo interes gospodarczy powodki, uzyskana przez nig
sitami jej przedsiebiorstwa i nakladami, ugruntowana pozycje rynkowa (renome) produktow oferowanych i
wprowadzanych do obrotu pod wspélna nazwa (...), w sytuacji gdy dzialanie pozwanego stanowilo wyraz
dozwolonej i dopuszczalnej przez prawo wolnorynkowej konkurencji i nie naruszyto praw powodki,

» brak wszechstronnego rozwazenia materialu dowodowego i dokonanie na jego podstawie blednego ustalenia,
iz pozwany wprowadzil na rynek produkt w niewatpliwy sposéb kojarzacy sie z marka (...), w sytuacji gdy o
takim ,kojarzeniu sie” nie moze by¢ mowy z uwagi na istnienie wyraznych r6znic miedzy tymi produktami
oraz nalezyte oznaczenie puzzli pozwanego, co wykluczylo zaistnienie ryzyka powstania jakichkolwiek skojarzen
miedzy produktami stron,

« ustalenie w sposéb przekraczajacy zasade swobodnej oceny dowoddw, iz powodka jako pierwsza wprowadzila
na polski rynek i wypromowala swoje puzzle w sytuacji, gdy brak ku temu podstaw w materiale dowodowym
znajdujacym sie w aktach sprawy - brak bowiem dowodéw na pierwszenstwo powodki w tym zakresie,

» przekroczenie granic swobodnej oceny dowodéw wyrazajacej sie w odmowie przyznania wiarygodno$ci i mocy
dowodowej zeznaniom §wiadka K. W. oraz innych $§wiadkéw zawnioskowanych przez pozwanego, ktorzy zeznali,
ze przy tworzeniu ukladanki (...) nie inspirowali sie produktami powoda, mimo iz zeznania te byly sp6jne, logiczne
i zastugiwaly na danie im wiary w catoéci,

+ pominiecie istotnej dla rozstrzygniecia sprawy okolicznoéci, iz produkt pozwanego (...) stanowi kontynuacje
kolorystyki, ksztaltu pudelek i stylu projektowania gier edukacyjnych dla starszych dzieci z serii (...), ktora
pozwany wprowadzil na rynek od 2009 r., brak wiec po stronie pozwanego nasladownictwa w projektowaniu
zabawek rzekomo na wzor produktéow powodki;

« wadliwe przyjecie, iz trudno doszuka¢ sie podobienstwa w samych produktach, jak i ich opakowaniac” miedzy
gra (...) a wezesniejszg serig (...), w sytuacji gdy z materialu dowodowego wynika stan kontynuacji wyrazajacy
sie w takim samym ksztalcie pudelka, jego kolorystyce podzielonej na poziome réwnolegle pasy, podobnym stylu
graficznym, oznaczeniu i ksztalcie logotypu, co dowodzi ewidentnie, iz seria (...) jest wprost nastepca serii (...),

+ bledne ustalenie faktyczne, iz pozwany przejal najistotniejsze cechy ukladanki, dzieki ktérym stala sie ona
popularna wéréd nabywcoéw, w sytuacji gdy na takie ,przejecie” brak dowodéw w materiale znajdujacym sie w
aktach sprawy, bowiem samo podobienstwo produktéw nie stanowi dowodu na ,przejecie” jednych elementéow
produktu przez drugiego przedsiebiorce, lecz dowodzi jedynie tego, iz produkty te rodzajowo znajdujg sie w
tym samym segmencie rynku i adresowane sa do tych samych odbioréw, co nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji,

« dowolne uznanie, iz szata graficzna produktu (...) ogélnie ,kojarzy sie” z produktami powoda, w sytuacji gdy ilos¢
wystepujacych miedzy nimi réznic (wyliczonych szczegotowo w odpowiedzi na pozew glowny) wylacza mozliwosé
takiego skojarzenia i wyklucza ryzyko pomylki u przecietnego odbiorcy,



« wadliwe uznanie, iz produkt pozwanego ,powiela projekt zabawki powodki” w sytuacji, gdy produkty te zostaly
stworzone niezaleznie i opieraja sie na innej koncepcji tematycznej, tj. (...) dotycza rozpoznawania twarzy i postaci
(tzn. tytulowych ,buziek”), za$ (...) (...) oraz ,Odkrywam kolo" dotycza nauki geometrycznych wlasnoéci kola, jako
uniwersalnego ksztaltu (czyli ucza ,odkrywania kola" - figury geometrycznej) - brak wiec miedzy tymi produktami
podobienstwa powodujacego naruszenie dobrych obyczajow,

« bezpodstawne przyjecie, iz pozwany dopuécit w przypadku swojej ukladanki (...) do ,upodobnienia jej ogbdlnego
wygladu i wygladu poszczegdlnych elementéw skladowych (kart i opakowania)" do produktéow powodki, w
sytuacji, gdy do takie ,,upodobnienie" nie mialo miejsca, co zostalo wykazane zeznaniami §wiadka - projektanta K.
W. oraz dowodami wskazujacymi na to, ze (...) bardziej upodabniaja sie do wezesniejszych produktéw pozwanego
z roku 2009 r. z serii (...);

a) art. 232 k.p.c. z zwigzku z art. 6 k.c. poprzez bledne przyjecie, iz powodka wywiazala sie z obowigzku udowodnienia
zadania pozwu, w sytuacji gdy brak jest w ocenie pozwanego dowodow na to, ze jego dzialania mialy by by¢ sprzeczne
z konkretnym prawem lub naruszaé¢ okre§lony dobry obyczaj, a tym samym stanowié¢ czyn nieuczciwej konkurencji
okreslony w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.;

b) art. 278 § 1 k.p.c. z zwiazku z art. 6 k.c. poprzez uwzglednienie pow6dztwa z powodu uznania, iz produkty
stron kojarza sie u ogdlnie okres$lonej grupy konsumentéw, mimo iz wniosek taki wymagal uprzedniego dowodu z
opinii bieglego z zakresu marketingu i psychologii rynkowej, ktory np. przeprowadzilby badania u wybranej losowo
grupy konsumentéw i ocenil, czy wiekszo$¢ z nich ma co do tych produktéow odczucie ,,podobienstwa” i ,kojarzenia
si¢” - nieprzeprowadzenie tego dowodu doprowadzilo wiec do bezpodstawnego uznania dzialania powoda za czyn
nieuczciwej konkurencji;

c) art. 328 § 2 k.p.c. polegajace na niewskazaniu w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku dowodow, na ktérych sad
sie oparl, tj. niewskazanie na jakiej podstawie Sad uznal, iz produkty stron ,kojarza sie” i ,powielaja”, w sytuacji gdy
produkty te nie sa identyczne i r6znig sie ksztaltem, sposobem wykonania, materialem oraz grafika;

II. naruszenie prawa materialnego w postaci:

a) art. 3 ust 1 u.z.n.k. poprzez jego bledne zastosowanie polegajace na przyjeciu, iz wprowadzenie przez pozwanego
na rynek produktu pod nazwa (...) stanowi niestypizowany czyn nieuczciwej konkurencji i narusza interes powodki,
w sytuacji gdy wprowadzenie przez pozwanego na rynek tego produktu nie stanowi dzialania sprzecznego z prawem
lub dobrymi obyczajami i nie zagraza ani nie narusza interesu pow6dki, tym samym nie bylo zasadne uwzglednienie
powddztwa na podstawie ww. przepisu;

b) art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. poprzez jego bledne zastosowanie polegajace na zakazaniu pozwanemu produkcji,
oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezaleznie od nazwy
handlowej oraz kolorystyki elementéw opakowania), skladajacego sie z zestawu kart majacych postaé plaskich
kafelkow zblizonych do kwadratu z zaokraglonymi rogami, ktérego strony maja odmienng barwe, w ktoérym znajduje
sie ruchome plaskie kolo, ktére moze by¢ swobodnie wyciggane z wyciecia- otworu w kafelku i wkladane do niego
z powrotem, umieszczonego w opakowaniu w postaci pudelka o ksztalcie prostopadloécianu z przymocowanym w
gornej czeSci uchwytem ze sznurka, wykonanego w kolorze bialym z przebiegajacym poziomo z przodu oraz po bokach
pudetka barwnym pasem o falowanych brzegach i na ktérym to pudetku w prawym dolnym rogu frontowego boku
umieszczone jest barwne kolo z oznaczeniem wieku dzieci a takze, a na froncie umieszczone jest takze barwne koto z
oznaczeniem logo serii produktow przedstawiajace postac o okraglej twarzy, w szczegblnosci produktu (...) zserii (...)
uwidocznionego na fotografiach wskazanych w pozwie, a przedstawiajacych opakowanie produktu w widoku z przodu
i tylu oraz produkt w postaci zlozonej oraz po roztozeniu, w sytuacji gdy zasadzenie takiego zadania nie znajdowato
podstaw wobec braku dopuszczenia sie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji.

W oparciu o przedstawione powyzej zarzuty pozwany wnosit o:



a) zmiane zaskarzonego wyroku, poprzez oddalenie wniesionego pow6dztwa w calosci oraz o zasadzenie od powodki
na rzecz pozwanego kosztow procesu za obie instancje, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm
przepisanych,

ewentualnie w razie nieuwzglednienia powyzszego wniosku o:

b) uchylenie wyroku w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania w tym
zakresie, pozostawiajac temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach postepowania apelacyjnego.

Powo6d w odpowiedzi na apelacje wnidst o jej oddalenie i zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:
Apelacja pozwanego zastugiwala na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny podziela dokonane przez Sad Okregowy ustalenia faktyczne, za wyjatkiem ustalenia spdjnej szaty
graficznej produktow (...). W pozostalym zakresie Sad Apelacyjny przyjmuje ustalenia za podstawe takze wlasnego
rozstrzygniecia i odwoluje sie do nich bez potrzeby ich powtarzania. Zastosowanie do ustalonych faktéw prawa
materialnego nie jest jednak trafne, co spowodowalo zmiane wyroku.

Sad pierwszej instancji uwzglednil powddztwo o zaniechanie popelnienia czynéw nieuczciwej konkurencji, a
polegajacych na wprowadzaniu na rynek (i) produktu identycznego co do koncepcji, ksztaltu i mechanizmu
dzialania z produktami powodki (...) (...) oraz (...), w (ii) opakowaniach o szacie graficznej stanowigcej kompilacje
wykorzystywanych przez powddke do tej pory elementow i estetyki, ktéra to szata graficzna kojarzy sie jednoznacznie
i nawigzuje do produktéw powddki wprowadzanych na rynek w ramach marki (...).

Nakaz sformulowany wobec pozwanego polega na zakazaniu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu,
magazynowania w tym celu i reklamowania produktu (niezaleznie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementow
opakowania), ktory to produkt ma dwie cechy, jak (i) sklada sie z zestawu kart i jest (ii) umieszczony w opakowaniu.

Zestaw kart ma postac plaskich kafelkéw zblizonych do kwadratu z zaokraglonymi rogami, ktorego strony maja
odmienng barwe, w ktérym znajduje sie ruchome plaskie kolo, ktére moze by¢ swobodnie wyciagane z wyciecia-
otworu w kafelku i wkladane do niego z powrotem.

Opakowanie ma za$ posta¢ pudelka o ksztalcie prostopadloscianu z przymocowanym w gornej czeéci uchwytem ze
sznurka, wykonanego w kolorze bialym z przebiegajacym poziomo z przodu oraz po bokach pudetka barwnym pasem
o falowanych brzegach i na ktérym to pudetku w prawym dolnym rogu frontowego boku umieszczone jest barwne
kolo z oznaczeniem wieku dzieci, a na froncie umieszczone jest takze barwne kolo z oznaczeniem logo serii produktow
przedstawiajace postac o okraglej twarzy.

Produktem, co do ktérego Sad pierwszej instancji uznal spelienie przestanki czynu nieuczciwej konkurencji, jest
produkt (...) z serii (...).

Apelujacy podwaza przyjeta ocene Sadu, podkreslajac, ze pomimo uniewaznienia wzoru wspoélnotowego (...)- (...),
powod na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzyskal ochrone i monopol na wprowadzanie do
obrotu ukladanek wykorzystujacych mechanike oparta o wkladanie kola w otwor w kartoniku.

Sad Apelacyjny podziela zarzut pozwanego, z innych przyczyn niz podane w apelacji. Apelujacy formulujac zarzut
oparty na naruszeniu art. 233 k.p.c. dokonal przedstawienia wlasnej oceny materialu dowodowego bez zasadniczego
dla uwzglednienia zarzutu przytoczenia, jakie dowody zostaly ocenione niewtasciwie i na czym polegaly bledy oceny.



Sad Najwyzszy wielokrotnie wskazywal, ze postawienie zarzutu obrazy art. 233 §1 k.p.c. nie moze polega¢ na
zaprezentowaniu przez skarzacego stanu faktycznego przyjetego przez niego na podstawie wlasnej oceny dowodow,
skarzacy moze tylko wskazywaé, postugujac sie wylacznie argumentami jurydycznymi, ze sad razaco naruszyl
ustanowione w tym przepisie zasady oceny wiarygodno$ci i mocy dowodéw oraz ze naruszenie to mialo wplyw na
wynik sprawy (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 stycznia 2000 r., I CKN 1169/99). Ocena wiarygodno$ci i
mocy dowodow przeprowadzonych w danej sprawie wyraza istote sadzenia w czeSci obejmujacej ustalenie faktow,
ktore sad uznal za istotne. Dotyczy ona rozstrzygniecia o przeciwstawnych twierdzeniach stron na podstawie wlasnego
przekonania skladu orzekajacego powzietego w wyniku bezposredniego zetkniecia sie z materialem zebranym w
sprawie, w tym dokumentami, $wiadkami i innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie.

Zarzut obejmujacy naruszenie powyzszego przepisu, a wiec sprzeczno$c¢ istotnych ustalen Sadu z treScig zebranego
w sprawie materialu, moze byé¢ skuteczny w sytuacji, gdy owa ,sprzeczno$¢” powstaje pomiedzy materialem
zgromadzonym w sprawie (rozumianym jako calo$c) a konkluzja, do jakiej dochodzi sad na jego podstawie. Samo
przekonanie skarzacego o innej niz przyjal sad wadze (doniostoéci) poszczegélnych dowoddéw i ich odmiennej
ocenie niz ocena sadu nie jest wystarczajace dla uznania zarzutu art. 233 k.p.c. za zasadny. Skarzacy powinien
wskaza¢ zaré6wno dowdd, ktorego zarzut dotyczy, jak i wymieni¢ konkretne naruszenia zasad logiki, rozsadku, czy
do$wiadczenia zyciowego, ktorych dopuscil sie sad pierwszej instancji.

Zarzut pozwanego nie spelnia ustawowych wymogow. Niemniej, Sad Apelacyjny jako sad merytorycznie rozpoznajacy
sprawe, nie podziela wniosku Sadu pierwszej instancji, ze wskazane przez pozwanego réznice pomiedzy produktami
i ich opakowaniami sa nieistotne, a puzzle pozwanego sa podobne do ukladanek powoda. Sad pierwszej instancji
przyjal spojng szate graficzng produktéw powoda, gdy sam powod opisuje ja na rézne sposoby. Ponadto zdaniem Sadu
pierwszej instancji pozwany popehit czyn nieuczciwej konkurencji poprzez wejécie na rynek z uktadanka realizujaca
koncepcje powoda i podobna (karty i opakowanie) do ukladanki powoda.

Stanowisko powoda wytaczajacego powddztwo oparte o czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k. sprowadzalo sie
do (i) ochrony produktu co do ksztaltu i mechanizmu dzialania jako kart z wyjmowanym kotkiem oraz (ii) ochrony
opakowania o charakterystycznej szacie (strona 18 pozwu).

Odnoénie pierwszej kwestii, wedlug powoda cecha kart opartych na wzorze przemyslowym jest ksztalt (kwadratowy
kafelek) i koncepcja (wyjmowane kolo) oraz kolor drugiej strony kafelka, przykladowo w produkcie (...) (...) druga
strona kafelka ma kolor niebieski. Powdd podkreélal, ze zaden inny producent ukladanek dla dzieci nie stosuje kafelka
z wyjmowanym kotkiem (strona 15 pozwu).

Sama koncepcja produktu dla najmlodszych, jakim sa puzzle w postaci kart o ksztalcie zblizonym do kwadratu z
zaokraglonymi rogami, ktorego strony maja odmienna barwe, a na kartach sa rysunki zwierzatek lub przedmiotu,
oparta jest na ruchomym kole wyjmowanym/wkladanym do karty. Dzialanie uktadanki puzzli wymaga polaczenia
jej elementéw. Prostota mechanizmu ze wzgledu na adresata opiera sie na zlozeniu rysunku z jednym elementem
ruchomym przybierajacym postaé wyjmowanego/wkladanego kola. Nie jest czynem nieuczciwej konkurencji
wprowadzenie produktu, gdzie ksztalt i mechanizm dzialania opiera sie na elemencie technicznym w postaci
wyjmowanego kola. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji nie stuzy ochronie koncepcji i mechanizmu dzialania
produktu, tylko ochronie przedsiebiorcy przed dzialaniami konkurencji wprowadzajacej produkty oparte na tej samej
koncepcji i mechanizmie dzialania.

Ochrony produktu jako kart z rysunkami pow6d dodatkowo dochodzil ze wzgledu na wlasciwosci produktow z serii
(...) (strona 18 pozwu). Powod wskazywal, ze karty pozwanego sa identyczne jak w produkcie (...), kolor drugiej strony
karty jestidentyczny jak w (...) (...) akropki na drugiej stronie karty jak na pudetku (...). Dodatkowo pozwany powtorzyt
rysunki niektoérych zwierzatek. Roszczenie powoda zostalo zas sformulowane jako zakazanie odnoszone do produktu
(niezaleznie od nazwy handlowej oraz kolorystyki elementéw opakowania), skladajacego sie z zestawu kart majacych
posta¢ plaskich kafelkéw zblizonych do kwadratu z zaokraglonymi rogami, ktorego strony maja odmienna barwe,



w ktérym znajduje sie ruchome plaskie kolo, ktére moze by¢ swobodnie wyciagane z wyciecia-otworu w kafelku i
wkladane do niego z powrotem.

Trafnie pozwany wykazywal ro6znice pomiedzy produktami powoda i pozwanego. Do réznic tych w przypadku
poréwnania pary produktow (...) i (...) naleza:

(i) r6zna liczba elementow w zestawie, odmienny ksztalt i wielko$éc¢ kart (kwadrat/prostokat), (ii) rézne proporcje kola
wzgledem karty, ( (...)) r6zne spasowanie elementéw (co wplywa na mozliwoé¢ obrotu kola w osi albo jej brak), (iv)
obustronno$¢ i jednostronno$é kart (rysunki po obu stronach albo po jednej stronie), (v) kolorowe tlo wypelniajace
cala powierzchnie albo jego brak (biate tlo), (vi) réznice w kolorystyce tla (odmienne kolory o r6znym nasyceniu), (vii)
ornamentacja tta albo jej brak, (viii) réznice rysunkéw i postaci albo przedmiotéw przedstawianych, (ix) odmienne
style artystyczne charakterystyczne dla rysunkéw, (x) odmienna kolorystyka rysunkow (jaskrawe intensywne kolory
albo stonowane pastelowe), (xi) odmienne wykonczenie ($liska i blyszczaca powierzchnia albo bardziej chropowata
1 matowa).

Z kolei do ré6znic w przypadku poréwnania pary produktéow (...) (...) i (...) nalezy: (i) odmienny ksztalt i wielkosé
kart (kwadrat/prostokat), (ii) ré6zne proporcje kola wzgledem karty i r6zne umiejscowienie kola na samej karcie, (
(...)) kolorowe tto wypelniajace calg powierzchnie albo jego brak (biale tlo), (iv) roznice w kolorystyce tla (odmienne
kolory o réznym nasyceniu), (v) rbéznice rysunkéw i postaci przedstawianych, (vi) odmienne style artystyczne
charakterystyczne dla rysunkow, (vii) odmienna kolorystyka rysunkow (jaskrawe intensywne kolory albo stonowane
pastelowe), (viii) odmienne wykonczenie (§liska i blyszczaca powierzchnia albo bardziej chropowata i matowa).

Powdd nie przedstawil stanowiska co do wskazanych odmienno$ci pomiedzy produktami, utrzymujac, ze roéznice
wystepujace pomiedzy produktem pozwanego a dwoma produktami (...) nie neguja zasadno$ci powodztwa. I
dalej twierdzil, ze gléwny zarzut powoda dotyczy takiego zaprojektowania produktu, by sprawial on wrazenie, iz
przynalezy do serii innego producenta lub jest z nig zwigzany albo co najmniej powoduje, ze pozytywne skojarzenia z
funkcjonujacymi juz na rynku produktami zostana przeniesione na nowe wyroby (strona 10/11 pisma procesowego z
22 lipca 2018). Powdd nie zaliczal do cech serii (...) kolorystyki kart (kafelek) i rysunkéw. W konsekwencji, przyznajac
istnienie r6znic pomiedzy spornymi produktami i nie indywidualizujac, czym byly cechy serii dla kart (kafelek),
roszczenie powoda nie moglo by¢ uwzglednione co do ochrony produktu w zakresie koncepcji, ksztalttu i mechanizmu
dzialania jako kart z wyjmowanym kétkiem. Zaznaczone przez pozwanego roéznice oddalaja produkt pozwanego (...)
(...) (...) od produktu (...) i (...) (...), a elementem serii chronionej przez powoda nie sa konkretnie nazwane cechy
kart. Sad pierwszej instancji za podobienstwo przyjal ksztalt karty, centralne wyciecie otworu, koncepcje ukladania,
rysunki, co nie stanowilo cech serii, a koncepcja ukladania (karta z wyjmowanym/wkladanym kolem) stanowila
element rozwigzania technicznego.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego zaskarzone orzeczenie pomija generalng zasade, ze ksztalt, ktorego podstawowe elementy
sa zwigzane z funkcja techniczna i zostaly zastosowane dla realizacji tej funkcji, moze byé¢ swobodnie uzywany
przez wszystkich (por. wyrok TSUE z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99). Zasada podana wywodzi sie z
domeny ochrony znakéw towarowych, niemniej zdaniem Sadu Apelacyjnego nadrzedna mys$l ma przelozenie na
zasady konkurowania. Ochrona przyznana przez prawo do znaku nie rozcigga sie ponad oznaczenia umozliwiajace
odrdznienie towaréw lub ustlug od towaréw lub uslug oferowanych przez konkurencje w sposéb prowadzacy
do stworzenia przeszkody uniemozliwiajacej konkurencji swobodne oferowanie towaréw, zawierajacych te same
rozwigzania techniczne lub wla$ciwosci uzytkowe w konkurencji z wlascicielem znaku. Poglad, ze ochrona prawa do
znaku nie moze prowadzi¢ do przyznania wlascicielowi znaku monopolu na rozwigzanie techniczne lub wlasciwosci
uzytkowe towaru, ktérych uzytkownik moéglby poszukiwaé w towarach konkurencji, powinien by¢ odpowiednio
stosowany przy ocenie art. 3 u.z.n.k. Mechanizm laczenia za pomoca kola wkladanego/wyjmowanego z kwadratu jest
rozwigzaniem technicznym ukladanki i jako takie rozwigzanie powinno by¢ dostepne dla wszystkich. W przeciwnym
wypadku powdd zawlaszczalby rozwiazanie techniczne, gdzie ksztalt (kwadratowe kafelki i kolo) i mechanizm
dzialania (koto wyjmowane i wkladane z wyciecia-otworu w kwadratowym kafelku) jest wlaénie taka techniczna strong
zabawki.



Drugim zagadnieniem spornym byla ochrona na podstawie art. 3 u.z.n.k. opakowania o charakterystycznej szacie
(strona 18 pozwu).

Popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji pow6d upatrywal w tym, Ze pozwany nawigzal w opakowaniu (...)
(...) (...) do linii produktéw powoda. Wedlug dalszych twierdzeh powoda, pozwany dokonal kompilacji koncepcji,
motywow i kompozycji charakterystycznych dla produktu marki (...). Jako ceche produktéw, powdd wskazal raz,
prostopadlos$cienne opakowanie w kolorze bialym z kolorowym pasem przebiegajacym pionowo na §rodku pudetka i
jednoczeénie z uchwytem ze sznureczka. W ramach calej marki utrzymana jest ogblna stylistyka, jak czcionka, logo,
uklady pasow itp. (strona 10 pozwu). A nastepnie, opisal elementy i estetyke wlasciwa opakowaniom produktow z
serii (...) a przejetym przez pozwanego:

1) pudetko w kolorze bialym, w postaci prostopadloscianu, z uchwytem z grubszego sznurka lub z cienkiego sznurka
(na rysunkach produktéw w sklepach internetowych) - jak w szeregu produktow (...),

2) front pudelka - pudelko podzielone wizualnie na trzy pionowe pasy - pas goéorny i dolny w kolorze bialym,
przedzielone biegnacym pionowo na calej dlugo$ci szerokim pasem o nieregularnych falistych brzegach - jak w szeregu
produktow (...),

3) na pudelku w kole umieszczone logo - S. o okraglym pyszczku (z prawie niewidocznym dziobem), w czapeczce z
daszkiem na glowie i raczkach ledwo tylko przypominajacych skrzydla (polaczenie postaci o okraglej buzi w czapeczce
umieszczonej w kole, jak przy logo (...)),

4) w rogu opakowania umieszczone kolorowe kolo z bialym oznaczeniem ,,12+ m" wskazujace wiek dzieci, dla ktérych
przeznaczony jest produkt (czcionka prawie identyczna jak w produktach (...)) (strona 19 pozwu).

W kolejnym miejscu powdd za ceche produktéow (...) podal oprawe graficzna, a to biale opakowania z pionowym
kolorowym pasem, co do zasady logo- postac z okragla buzia w kole, kolo z zaznaczeniem wieku umieszczone z prawej
strony opakowania itp. (strona 20 pozwu).

Do takiego opisu opakowan produktéw powoda, pozwany poréwnal swoéj produkt (...) (...) (...) i zaznaczyl réznice
wobec opakowania produktu (...) i opakowania produktu (...) (...). W obu przypadkach odmiennos¢ polegala na
(i) roznicy ksztaltu (cze$¢ frontowa opakowania ma ksztalt kwadratu albo prostokata), (ii) roéznicy wymiarow
(opakowanie produktu strony pozwanej jest ponad dwukrotnie wieksze), (iii) rézny uchwyt ze sznurka pod wzgledem
grubosci, materiatu, koloru, uksztaltowania, (iv) odmienna kolorystyka i kolory dominujace na opakowaniu, (v)
odmienne napisy, w tym nazwy produktéw, odmienne rozmieszczenie napisdbw na opakowaniach, (vi) odmienne
czcionki i ich kolorystyka, (vii) rézne znaki towarowe i ich rozmieszczenie, (viii) rézny ksztal fali bedacej krawedzia
poziomych paséw kolorystycznych (nieregularny ksztalt przypominajacy chmure lub piane w kapieli albo regularny
ksztalt przypominajacy delikatne falowanie morza, dodatkowo zawieszka).

Analogicznie jak w przypadku produktu kart z rysunkami, powdd uznawal, ze r6znice opakowan nie neguja zasadnosci
powodztwa, a upodobnienie do serii produktéw powoda jest widoczne golym okiem (strona 11 pisma procesowego
22 lipca 2018 1.).

Roszczenie powoda odwolywalo sie do nieuczciwego wprowadzania na rynek produktu w opakowaniach o szacie
graficznej stanowiacej kompilacje wykorzystywanych przez powddke do tej pory elementdw i estetyki, ktora to szata
graficzna kojarzy sie jednoznacznie i nawiazuje do produktéw powddki wprowadzonych na rynek w ramach marki
(...). Niezbedne w ocenie Sadu Apelacyjnego jest wskazanie cech serii (marki) produktéw (...), co nabiera znaczenia
po wypunktowaniu réznic w opakowaniach produktéw uprawnionego i naruszajacego. Konkretyzacja cech serii
jest podstawa dokonywania oceny poréwnawczej opakowan produktéw i w dalszej kolejnosci, czy popeliono czyn
pasozytnictwa. Upodobnienie produktu moze mie¢ miejsce, gdy istnieje wzorzec, do ktorego nastepuje zblizenie.



Powod opisujge, na czym polega niedozwolone zachowanie pozwanego, za naruszone cechy serii (modelowy wzorzec)
uznawak:

(i) biale opakowanie z pionowym kolorowym pasem i uchwytem ze sznurka,
(ii) logo - posta¢ z okragla buzig w kole,
((...)) kolo z oznaczeniem wieku umieszczone z prawej strony opakowania,

(iv) oprawa graficzna opakowania gra wieksza role niz elementy pisane: nazwa producenta, nazwa serii, nazwa
produktu (strona 20 pozwu).

Nie jest to zestaw elementdow serii produktow (...) przyjetych w ustaleniach Sadu pierwszej instancji.

Brak znamion nieuczciwej konkurencji co do koncepcji i mechanizmu dzialania puzzli, wymagato poréwnania wygladu
kart i opakowania produktu powoda (...) i (...) (...) z produktem pozwanego (...) (...) (...). Powod za przedmiot sporu
przyjal cechy serii produktow (...), w ktérych wykorzystal koncepcje uktadanki (...) i (...) (...). Cechy opakowan powoda,
jak sznurek, logo i wiek dziecka, znajduja sie w produkcie pozwanego.

Pozwany wkroczyl na rynek produktéow dla dzieci z kategorii wiekowej, ktorej do tej pory nie oferowal swoich
produktéw. Niewiarygodne jest, jak slusznie przyjal Sad pierwszej instancji, ze nie znal produktéw powoda.
Dlugotrwale dzialajacy na rynku producent zabawek dla dzieci zna, a co najmniej winien znaé konkurencje, albowiem
wymaga tego zarzadzanie przedsiebiorstwem.

Pozwany opracowal produkt (...) (...) (...) nawigzujacy do koncepcji ukladanek powoda. Niemniej, dowody
przedstawione przez pozwanego, w szczegolnoéci opakowania serii “S. (...) zasSwiadczaja, ze pudelko w kolorze bialym
w postaci prostopadlo$cianu bylto stosowane przed rokiem 2009 przez pozwanego. Juz w 2008 roku wykorzystano po
raz pierwszy motyw podwojnej poziomej fali u dotu i u gory opakowania na bialym tle w serii “S. (...) (k. 969). Uchwyt
ze sznurka faktycznie zostal dodany, ale w produkcie (...) (...) (...) przybral kolor naturalny sznurka, a nie bialy jak
w dwoch spornych produktach powoda. Na opakowaniu w kole umieszczone logo “S. (...)” (rejestracja znaku R. (...))
ma odréznia¢ marke A. od innych producentéw. Powdd nie stawia zarzutu naruszenia znaku towarowego, mimo ze
zaznacza podobienstwo koncepcji sowki pozwanego do chlopca (...). W rogu opakowania pozwanego jest umieszczone
kolorowe kolo z bialym oznaczeniem wskazujace wiek dzieci, dla ktérych przeznaczony jest produkt. Porbwnywane
produkty maja odmienne sposéb oznaczenia wieku dziecka (12M+ versus dla dzieci 12+ mies.). Powdd, z jednej strony
uznaje, ze czcionka pozwanego jest prawie identyczna jak na produktach (...), z drugiej za$, nie traktuje jej jako cechy
swojej serii.

Przy tych réznicach, nie ma podstaw dla przyjecia, ze nabywca produktu powoda poszukujac jego wyrobow
nabedzie wyroby pozwanego w przekonaniu, ze nabywa produkt powoda. Umieszczenie na opakowaniu elementow
kolorystycznych lub graficznych nawiazujacych do koloru, ksztalttu wizerunku lub sposobu wykorzystania produktu,
ktoéry opakowanie zawiera, nie moze by¢ uznane za niedozwolone nasladownictwo, jesli elementy te z natury rzeczy
okre$laja sam produkt i nie sa objete ochrong na rzecz innego przedsiebiorcy w ramach tzw. prawa wlasnosci
intelektualnej (por. wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r. I CKN 1319/00 - OSNC 2003 nr 5, poz. 73, wyrok SN z dnia
11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03 niepubl.). Powd6d jako pierwszy wprowadzil ukladanke, ale nie ma ochrony z praw
wylacznych na zastosowany mechanizm. Koncepcja dzialania ukladanki oparta na uzyskaniu zamierzonego efektu
(laczenia puzzli) nie moze by¢ przez niego zawlaszczona.

Klauzula generalna art. 3 u.z.n.k. nie jest Srodkiem na ochrone koncepcji uktadanki, a tego w istocie domaga sie
powdd. Sad pierwszej instancji uznal, ze pozwany naruszyl dobry obyczaj polegajacy na korzystaniu przez konkurenta
rynkowego z wynikéw pracy i nakladéw spoétki powodowej, czym bylo stworzenie ukladanki dla najmlodszych dzieci.
Oceniajac charakter tego czynu, nalezy wskazaé, ze uczestnik tego samego rynku nie moze korzystacé z osiaggniec (pracy)
innego podmiotu w spos6b nieuczciwy. Brak dowodu, w jaki sposéb pozwany skorzystal z pracy powoda i aby to



wykorzystanie wynikow mialo wymiar nieuczciwy. Zar6wno powod, jak i pozwany maja utrwalona pozycje rynkowa.
Pozwany dziala jawnie i oferuje swe produkty jako pochodzgce od niego, a nie od powoda.

Pozwany stworzyl serie (...) i przyjal w niej koncepcje ukladanki, ale odmiennej w wygladzie niz produkt powoda.
Jakkolwiek odcigga klientele od powoda, to jego produkt wykorzystuje ukladanke jako mechanizm dzialania, a
nie wyglad produktéw serii powoda. Powod zarzucajac nasladownictwo przez pozwanego cech serii produktow
(...) nie byl konsekwentny w identyfikacji wzorca opakowania zawierajacego charakterystyczne elementy stosowane
przez powoda, a przede wszystkim scharakteryzowania kompozycji elementéw, ktore decyduja o indywidualizacji
serii (...). Nie jest takim elementem sznurek, logo i oznaczenie wieku. Wyglad opakowania powoda i wyglad
opakowania pozwanego skladajacy sie tylko z takiej kompozycji elementéw nie wywoluje ogoblnego, tudzacego
podobienstwa opakowania pozwanego do opakowania powoda. Szata zewnetrzna opakowania z postacia produktu,
ktory opakowanie zawiera nie byla przedmiotem ochrony. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni
funkcjonowanie rynku poprzez ochrone intereséw dzialajacych na nim przedsiebiorcéw, nie chroni samych koncepcji.

W konsekwencji nie byto przestanek do zastosowania art. 3 u.z.n.k. i wyrok podlega zmianie na podstawie art. 386
§1 k.p.c. a powddztwo oddaleniu.

Rozstrzygniecie o kosztach procesu za pierwsza instancje jest rowniez odmienne. Poniewaz powo6d przegral sprawe,
nalezy obciazy¢ go kosztami procesu na podstawie art. 98 k.p.c. Zasada odpowiedzialnoéci za wynik ma przelozenie
na postepowanie apelacyjne, gdzie analogicznie powdd jest przegrywajacym i pokrywa koszty przeciwnika. Pozwany
uregulowat oplate od apelacji 1 000 zt i poniést koszty wynagrodzenia radcy prawnego stosowne do §8 ust. 1 pkt 19
w zwiagzku z §10 ust. 1 pkt 2 k.p.c. rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z 22 pazdziernika 2015 roku o oplatach
za czynnoSci radcoéw prawnych.

Jolanta de Heij-Kaplinska Maciej Dobrzyniski Przemyslaw Feliga



