Sygn. akt VI A Ca 1291/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2013 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy - Sedzia SA— Marzena Migskiewicz

Sedzia SA— Anna Ortowska

Sedzia SA — Malgorzata Manowska (spr.)

Protokolant: sekr. sqdowy Katarzyna Kedzierska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powoddztwa Wydawnictwa (...) S.A. w W.

przeciwko (...) Sp. z o.0. ( poprzednio (...) Sp.zo.0.) w W.

o naruszenie prawa ochronnego z zakresu ochrony znakéw towarowych i wzoréow uzytkowych
oraz o nakazanie zlozenia oswiadczenia

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt XX GC 634/10
I zmienia zaskarzony wyrok czesciowo to jest:

1. w punkcie III w ten sposéb, ze oswiadczeniu pozwanego nadaje nastepujgceq tresé: (...) Sp. z o.o.
(poprzednio (...) Sp. z 0.0.) w W., wydawca dziennika (...), przeprasza Wydawnictwo (...) S.A. w W.
za popelnienie czynu nieuczciwej konkurencji oraz bezprawne uzycie znaku towarowego (...) dla
oznaczenia ,,Komputerowego tlumacza jezyka angielskiego (...)”, ,,Stownika polsko-angielskiego
(...)” oraz ,,Stownika angielsko-polskiego (...)” oraz bezpodstawne sugerowanie, ze produkty te
zostaly opracowane na podstawie slownika (...), a w pozostalym zakresie powédztwo co do
obowiqzku zlozenia oswiadczenia oddala;

2. w punkcie IV w ten sposob, ze powébdztwo co do roszczenia opisanego w tym punkcie oddala;

3. w punkcie VI w ten sposob, ze wskazang w tym punkcie kwote 1.440 (jeden tysiqc czterysta
czterdziesci) zI podwyzsza do kwoty 2.640 (dwa tysiqce szeséset czterdziesci) zL;

4. w punkcie VII w ten sposob, ze wskazang w tym punkcie kwote 4.350 (cztery tysigce trzysta
pieédziesiqt) zl obniza do kwoty 2.550 (dwa tysiqce piecset piecédziesiqt) zi;

IT w pozostalym zakresie oddala apelacje;



III zasqdza od (...) Sp. z o.0. (poprzednio (...) Sp. z 0.0.) w W. na rzecz Wydawnictwo (...) S.A. w
W. kwote 630 (szeséset trzydziesci) zl tytulem zwrotu kosztéow postepowania apelacyjnego;

IV nakazuje zwrocié ze Skarbu Panstwa — Sqdu Okregowego w Warszawie na rzecz (...) Sp. z
0.0. (poprzednio (...) Sp. z 0.0.) w W. kwote 2.550 (dwa tysiqce pieéset pieédziesiqt) zl tytulem
nadplaconej oplaty od apelagji.

Sygn. akt VI ACa 1291/12

UZASADNIENIE

Wydawnictwo (...) S.A. w W. przeciwko (...) sp. z 0.0. w W. pozew o0:

1. zakazanie oznaczania ,Komputerowego tlumacza jezyka angielskiego (...)”, ,Slownika polsko - angielskiego (...)”
oraz ,Stownika angielsko - polskiego (...)” stownym znakiem towarowym (...) w jakiejkolwiek postaci, w tym
fonetycznej, i wprowadzania tak oznaczonego produktu do obrotu lub jego reklamy,

2. zakazanie reklamy z uzyciem informacji, ze oznaczenia ,Komputerowy thumacz jezyka angielskiego (...)”, ,,Stownik
polsko - angielski (...)” lub ,,Slownik angielsko - polski (...)” maja zwiazek z (...) lub z powodem,

3. nakazanie opublikowania, na wlasny koszt, w ciggu miesigca od uprawomocnienia sie wyroku dwukrotnego
o$wiadczenia, w kolejnych ogdlnopolskich wydaniach dziennika Gazeta (...) oraz (...) o okreslonej tresci.

W odpowiedzi na pozew pozwany wni6st o oddalenie powodztwa.
Wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 roku Sad Okregowy w Warszawie:

I. zakazal (...) Sp. z 0.0. w W. oznaczania ,Komputerowego ttumacza jezyka angielskiego (...)”, ,Slownika polsko-
angielskiego (...)” oraz ,,Slownika angielsko-polskiego (...)” stownym znakiem towarowym (...) wjakiejkolwiek postaci,
w tym fonetycznej i wprowadzania tak oznaczonego produktu do obrotu lub jego reklamy;

II. zakazal (...) Sp.z 0.0. w W. reklamy z uzyciem informacji, ze ,,Komputerowy ttumacz jezyka angielskiego (...)”,
»Stownik polsko- angielski (...)” lub ,,Slownik angielsko-polski (...)” ma zwigzek z (...) lub z Wydawnictwem (...) S.A.
wW.;

III. nakazal (...) Sp. z 0.0. w W. opublikowanie na wlasny koszt w ciggu miesiaca od uprawomocnienia sie wyroku
wydanego w niniejszej sprawie dwukrotnego o$wiadczenia, w kolejnych ogélnopolskich wydaniach dziennikow
Gazeta (...) oraz (...), 0 wymiarze nie mniejszym niz 100 cm2 powierzchni reklamowej i o treéci: (...) Sp. z o.0.,
wydawca dziennika (...), przeprasza Wydawnictwo (...) S.A. w W. oraz wszystkich konsumentéw za popelnienie
czynu nieuczciwej konkurencji oraz bezprawne uzycie znaku towarowego (...) dla oznaczenia ,Komputerowego
tlumacza jezyka angielskiego (...)", ,Slownika polsko-angielskiego (...)” oraz ,Slownika angielsko-polskiego (...)”
oraz bezpodstawne sugerowanie, ze produkty te zostaly opracowane na podstawie stownika (...)".

IV. zakazal (...) Sp.z0.0. w W. umieszczenia lub przekazania wlasnego komentarza do ogloszenia opisanego w punkcie
III na famach powyzszych publikacji w postaci jakiegokolwiek materialu prasowego;

V. upowaznil Wydawnictwo (...) S.A. w W. do zmieszczenia ogloszenia opisanego w punkcie III na koszt (...) Sp. z
0.0. w W., w sytuacji, gdy (...) Sp. z 0.0. w W. nie opublikuje ogloszen w terminie wskazanym w wyroku;

VI. zasadzit od (...) Sp. z 0.0. w W. na rzecz Wydawnictwa (...) S.A. w W. kwote 1440 z} tytulem zwrotu kosztow
procesu.

VII. nakazal zwrécié ze Skarbu Panstwa na rzecz powoda kwote 4.350 zl tytulem nadplaconego wpisu.



Sad Okregowy ustalil, Ze powod Wydawnictwa (...) S.A. w W. jest podmiotem na ktoérego zarejestrowano znak
towarowy (...) oraz znak towarowy w postaci graficznego zapisu tego skrotu.

W dniu 10 kwietnia 2004 r. pomiedzy powodem a (...) sp. z 0.0. we W. zostala zawarta umowa moca ktérej powdd
udzielil licencji na utrwalenie, zwielokrotnianie na plytach CD i wprowadzenie do obrotu elektronicznych stownikéw
(...): polsko - angielskiego i angielsko - polskiego wraz z translatorem (tlumaczem) (...), zawierajacego poszczeg6lne
hasla ksigzkowego (...), wydanego w formie ksiazkowe]j przez powoda. Licencja obejmowala zastrzezenie, iz nie
obejmuje ona nazw wlasnych oraz pelnego dostepu do (...). Zawarta umowa nie obejmowala réwniez prawa do
postugiwania sie przez spolke (...) znakiem towarowym (...) ani (...). Umowa ta zostala zastapiona przez umowe z dnia
1marca 2008 .

W dniu 19 marca 2010 r. pomiedzy pozwanym (...) sp. z 0.0. w W. jako licencjobiorca a (...) sp. z 0.0. we W. jako
licencjodawca zostala zawarta umowa licencyjna moca ktorej licencjodawca — wydawca programow komputerowych
(...) ,Stownik Polsko — Angielski’, ,Slownik Angielsko — Polski” oraz ,,(...) system automatycznego tlumaczenia” -
udzielil licencjobiorcy licencji na korzystanie z ww. programéw w celu zwielokrotnienia na plytach CD - ROM/DVD -
ROM w iloéci 150 ooo(kazdej z plyt) i dolaczenia kazdej z plyt osobno do trzech kolejnych wydan (...), ktérego pozwany
jest wydawcea. Strony umoéwily sie rowniez, ze w terminie do 31 marca 2010 r. licencjodawca dostarczy licencjobiorcy
poprawnie dzialajace wersje programow w postaci ,,plyt — matek” oraz wszelkie materialy produkeyjne (pliki graficzne)
konieczne do wykonania plyt CD - ROM, w szczeg6lnos$ci projekty graficzne nadruku na plyty oraz okladek plyt w celu
ich akceptacji w zakresie prawidlowego wykorzystania znakow towarowych licencjodawcy a takze nazwy wydawnictwa
i tytuléw programoéw. Licencjobiorca zobowiazal sie do uwzglednienia zadania licencjodawcy, wprowadzenia zmian
w projektach.

Pozwany odstapil od realizacji pierwotnych planéw publikacji ww. programéw w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2010 r.
w zwigzku z czym zaprojektowal nowa grafike oktadek i nadrukéw plyt.

W dniu 20 kwietnia 2010 r. reprezentujgcy pozwanego pracownik D. K. za poSrednictwem poczty elektronicznej
przeslal licencjodawcy projekty graficzne okladek i nadrukéw plyt - no$nikéw przedmiotowych programéw. Projekty
te zostaly stworzone przez pozwanego. Na jednym z projektow okladki, na jej przedniej stronie, zamieszczono
fonetyczny zapis ,,(...)” oraz ,(...)".

Przedstawiciel licencjodawcy M. T. nie zgodzil sie na uzycie stowa (...) oraz (...) w publikacji przedmiotowych
programéw i zazadal usuniecia tych stow z przestanych projektow.

W dniach 4, 51 6 maja 2010 r. do wydawanego w tych dniach dziennika (...) dolaczono kolejno trzy plyty zawierajace
ww. programy. Plyty zostaly opakowane w okladki stworzone wedlug opisanego wyzej projektu, ktory nie zostal
zaakceptowany przez licencjodawce. Dodatkowo na tylnej stronie okladki plyty zawierajacej program ,Ttumacz
jezyka angielskiego (...)” zawarto informacje, ze zasoby tego programu opieraja sie m. in. na (...). Ponadto w
pierwszych dwoéch wydaniach dziennika opublikowano reklame sprzedawanych programoéw, w ktérej pod haslem
(...) przekonywano odbiorcow, ze ,juz nie musisz korzystac z dotychczasowych stownikoéw. Teraz wystarczy ci jeden,
najwiekszy, dostepny na rynku slownik wydany na dwoch plytach przez wydawnictwo (...), zawierajacy obszerny
zestaw pol miliona form sléw i wyrazen oraz ponad milion znaczen w obu jezykach”. W reklamie uzyto znaku
towarowego (...).

Przedmiotowe programy zostaly rowniez wystawione na sprzedaz za posrednictwem Internetu.

Po publikacji stownikéw i translatora, do powoda zglaszali sie klienci niezadowoleni z jakosci zakupionych slownikow
oraz z faktu, ze stowniki te mozna naby¢ za cene wielokrotnie nizsza, niz (...) wydany w formie ksigzkowe;.



W dniu 1 czerwca 2010 r. pozwany zamieScil na portalu internetowym (...) o§wiadczenie thumaczace, ze oferowane
przez niego w sprzedazy stowniki nie sa stownikami (...). Przyznal rowniez, ze zamieszczenie elementéw nawigzujacych
do slownika (...) w reklamie oraz na produkcie nie zostalo uzgodnione z (...).

Sad Okregowy przyznal moc dowodowa wszystkim zgromadzonym w sprawie dokumentom, odméwil jednak
wiarygodno$ci zeznaniom Swiadkow D. K. oraz A. R. w zakresie, w jakim $§wiadkowie ci zeznali, ze spotka (...)
zaakceptowala informacje znajdujaca sie na tylnej stronie okladki. Zeznania w tej czeSci sg sprzeczne ze stanowiskiem
pozwanego wyrazonym w o$wiadczeniu z dnia 1 czerwca 2010 r., opublikowanym w Internecie, w ktérym pozwany
przyznaje, iz zamieszczenie elementdéw nawigzujacych do stownika (...) nie zostalo uzgodnione z wydawnictwem (...).

Zdaniem Sadu Okregowego powodztwo bylo zasadne i zaslugiwalo na uwzglednienie w calosci. Powod wykazal
okolicznos$ci uzasadniajace zastosowanie w sprawie kumulatywnie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz.U.2003.119.1117) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.2003.153.1503).

W niniejszej sprawie okoliczno$cia niekwestionowana bylo to, ze powdd jest podmiotem, ktéremu przystuguja prawa
ochronne na znak towarowy (...) oraz znak towarowy wyrazajacy sie w zapisie graficznym skrétu (...). Zatem
okolicznoscia, ktéra nalezalo udowodnié, byl fakt naruszenia praw ochronnych.

W ocenie Sadu Okregowego fakt ten jest ewidentny. Oktadki wszystkich trzech plyt na ktérych zapisano przedmiotowe
programy zawierajg - na przedniej stronie oktadki - napis (...). Bez przeprowadzenia poglebionej analizy stwierdzié¢
mozna, ze zapis (...) oraz (...) laczy wysoki stopien podobienstwa, ktére to podobiefistwo wprowadza odbiorcow w blad
poprzez skojarzenie lub polaczenie tych znakow w ich Swiadomosci. Innymi slowy oznaczenie uzyte przez pozwanego
przywoluje automatycznie na mysl znak towarowy zastrzezony na rzecz powoda i zdaniem Sadu I instancji nie ma przy
tym znaczenia, ze pozwany uzyl jedynie fonetycznym zapisu chronionego znaku towarowego. Ryzyko skojarzenia nie
zostanie wyeliminowane przez fonetyczne zapisanie znaku towarowego.

Za ewidentne naruszenia praw ochronnych Sad Okregowy uznal réwniez uzycie przez pozwanego znaku towarowego
(...) wreklamie prasowej przedmiotowych programoéw komputerowych zamieszczonej w dzienniku (...). Pozwany uzyt
w tej reklamie znaku w jego zastrzezonej formie tzn. nie zastosowal nawet zapisu fonetycznego. Zdaniem Sadu I
instancji nie ulega watpliwoSci, ze opisanie dzialanie pozwanego wprowadzilo odbiorcéw w blad o ktérym mowa w
art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Zdaniem Sadu Okregowy powod wykazal, ze znak towarowy (...) ma charakter znaku towarowego renomowanego.
Znak towarowy (...) jest znakiem powszechnie znanym, charakteryzujacym sie odpowiednia reputacjg i prestizem.
Symbolizuje on wysoka jako$¢ oznaczonych nim produktow. Jest faktem niewymagajacym dowodzenia, iz powod
prowadzi na polu wydawniczym dzialalno§¢ pod marka (...) od kilkudziesieciu lat i dzialalno$¢ ta zaowocowala
pokaznym dorobkiem.

Zatem uzycie przez pozwanego zapisu (...) oraz odwolanie sie do (...) wywolalo, zdaniem Sadu Okregowego, skutki
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wywolalo ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, o
czym maja $wiadczy¢ ustalone w toku postepowania reakcje klientow powoda, ktérzy dowiedziawszy sie o sprzedazy
przedmiotowych programéw zadali wyjasnien co do tozsamosci tych programoéw z zakupionym wezeéniej (...), a takze
wyrazone przez nich watpliwoéci co do jakoSci tych programow. Po drugie, wprowadzito potencjalnych nabywcow w
blad co do pochodzenia oferowanych programéw i w efekcie bylo szkodliwe dla renomy znaku towarowego oraz jego
odroézniajacego charakteru.

Zdaniem Sadu I instancji slusznie powod zauwazyl, ze szczegblna ochrona znakéw renomowanych uzasadniona
jest tym, ze uzywanie podobnych znakéw przez innych przedsiebiorcow prowadziloby do utraty przez nie sily
odrozniajacej i szkodziloby renomie oraz pozwoliloby nieuczciwym przedsiebiorcom na przenoszenie pozytywnych
skojarzen zwigzanych z produktami wiodgcymi na swoje produkty.



Sad Okregowy uznal, ze dzialanie pozwanego bylo bezprawne. Powdd udowodnil, ze zgodnie z procedura przewidziana
w umowie licencyjnej z dnia 19 marca 2010 r., po analizie projektow graficznych przedstawionych przez pozwanego
nie wyrazil zgody na uzycie przez pozwanego znaku towarowego (...) lub (...); z kolei pozwany nie udowodnit w
toku procesu skad wywodzil prawo do uzycia tego znaku na okladkach sprzedawanych programéw i w reklamie
zachecajacej do ich kupna. Okolicznosci powyzsze zgodnie potwierdzaja przestuchani w sprawie §wiadkowie. Pozwany
nie kwestionuje wiarygodno$ci ich zeznan, a Sad Okregowy zauwazyl, ze sa to osoby postronne bezposrednio
zwigzane z procesem negacji umowy licencyjnej. Swiadkowie jednoznacznie wskazuja, ze projekt pozwanego nie
byl akceptowany przez licencjodawce . Fakt ,ze pozwany konsultowal projekt ze spotka potwierdza zdaniem Sadu I
instancji jego $wiadomo$¢ w zakresie charakteru licencji.

W ten sposéb powdd w przekonaniu Sadu Okregowego wykazal zasadno$é roszczenia zgloszonego w pozwie.
Roszczenie to znajduje oparcie w art. 296 ust. 1 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. la ustawy Prawo wlasnosci
przemystowe;j.

Niezaleznie od powyzszego Sad Okregowy stwierdzil rowniez, zZe roszczenia powoda znajduja oparcie w ustawie o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Samo dzialanie pozwanego naruszajace prawa ochronne na znak towarowy,
stanowi jednocze$nie czyn nieuczciwej konkurencji. W szczegdlnosci, bezprawne wykorzystanie fonetycznego zapisu
znaku towarowego, zdaniem Sadu I instancji, wprowadzito odbiorcow w blad co do pochodzenia i jako$ci programow
oferowanych do sprzedazy przez pozwanego. W jego ocenie podobny skutek odnioslo uzycie znaku towarowego (...)
w reklamie prasowej zamieszczonej w dzienniku (...). Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy reklama ta sama w sobie réwniez
stanowila czyn nieuczciwej konkurencji, tym bardziej, ze w sposéb nieuczciwy wykorzystywala renome ww. znaku
towarowego.

Zdaniem Sadu Okregowego celem dzialan pozwanego bylo wykorzystanie renomy powoda dla spowodowania wzrostu
sprzedazy wlasnych produktéow. Takie dzialanie oceniono jako sprzeczne z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3
ustawy. Pozwany celowo uzyl znaku towarowego (...) aby wywotaé u odbiorcoéw pozytywne skojarzenia z utrwalonym
w ich $éwiadomosci pozytywnym wizerunkiem powoda i rozpowszechnianego przez niego renomowanego (...).

Jako uzasadnione uznano réwniez twierdzenia powoda, ktéry zarzucal utrudnianie mu dostepu do rynku poprzez
nasycenie go programem odwolujacym sie do renomy (...).

W przekonaniu Sadu Okregowego opisane dzialania pozwanego naruszyly interes powoda, wyrazajacy sie w walce o
utrzymanie silnej pozycji na rynku m. in. poprzez dbalo$é¢ o renome i wizerunek prowadzonej dzialalnoéci oraz wysoka
jakoé¢ oferowanych produktow.

Zdaniem Sadu I instancji skoro powod wykazal, ze dzialania powoda stanowily czyn nieuczciwej konkurencji, jego
roszczenia - oparte o art. 18 ust. 1 ustawy - zasluguje na ochrone prawna.

Sad Okregowy nie znalazl podstaw do przyznania racji zarzutom podniesionym przez strone pozwang. Za catkowicie
bezzasadne uznal w szczego6lno$ci te twierdzenia pozwanego, ktoére wskazywaly, iz przedmiotowe programy
komputerowe (dwa slowniki i translator) nie byly produktami pozwanego lecz spoélki (...), a co za tym idzie pozwana
nie postugiwala sie zastrzezonym znakiem towarowym lecz jedynie wskazywala na pochodzenie towaru. Podnoszona
przez pozwanego kwestia wlasno$ci programéw nie ma , zdaniem Sadu Okregowego, znaczenia dla rozstrzygniecia
sporu. Istotne jest przede wszystkim to, ze pozwany, ktéremu udostepniono te programy na zasadach licencji,
po pierwsze, wprowadzil zwielokrotnione programy do obrotu w celach zarobkowych, po drugie, dla zwiekszenia
sprzedazy, postuzyl sie znakiem towarowym zastrzezonym na rzecz powoda i skorzystal w ten sposéb z wypracowanej
przez powoda renomy.

O kosztach procesu Sad Okregowy orzekl na postawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 6 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu (Dz. U. z dnia 3



pazdziernika 2002 r.) zasgdzajac od pozwanego na rzecz powoda, ktéry wygral proces w caloSci, kwote 8567 zI na
ktora zlozyly sie: oplata od pozwu w kwocie 4950 z} oraz koszty zastepstwa procesowego w kwocie 3617 zt.

Apelacje od powyzszego wyroku wniosla pozwana zaskarzajac go w catoéci i wnoszac o jego zmiane poprzez oddalenie
powddztwa lub uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Pozwana podniosla zarzuty:

1. naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. poprzez przyjecie stanu rzeczy nie istniejacego w chwili zamkniecia rozprawy,
w konsekwencji wydanie wyroku niemozliwego do wykonania w punktach I - do III, a to wobec niemoznoSci
zastosowania sie do orzeczenia w sytuacji, kiedy nie mozna zaprzestac¢ naruszania, ktérego sie nie dokonuje;

2. naruszenia 233. § 1 k.p.c. poprzez dokonanie przez Sad dowolnej oceny wiarygodnos$ci i mocy dowoddéw, nie tyle
wedlug wlasnego przekonania i na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu w sprawie, ile przez
przyjecie w caloéci twierdzen powoda jako udowodnione, odmawiajac wiarygodno$ci dowodom przeprowadzonym
przez pozwana w zakresie w jakim podwazaly teze zadania pozwu oraz nie odniesienie sie do pozostalych dowodow

3. popeklienia btedéw, brakéw i pominie¢ w ustaleniach faktycznych przyjetych za podstawe rozstrzygniecia,
polegajacych:

i. na przyjeciu, ze pozwana, po dniu wniesienia pozwu oraz w chwili orzekania narusza prawa do znaku towarowego
powodki oraz Ze istnieje takie zagrozenie w przyszlosci;

ii. na przyjeciu, ze pozwana w sposéb nieuprawniony podala informacje ze stownik zostal skonstruowany na bazie
stownika (...), podczas gdy informacja ta pochodzila od spolki (...) i zostala podana zaréwno za jej przyzwoleniem
jak i z jej wskazania, a takze poprzez pominiecie znaczenia przyjetego przez Sad orzekajacy dowodu w postaci pisma
(...) z 27 lipca 2012 z wezwaniem pozwanej do zaplaty kwoty 3.789.093,00 PLN, z ktorego jednoznacznie wynika, ze
slownik zostal zbudowany na bazie stownika (...) - co mialo wplyw na treé¢ zaskarzonego wyroku;

4. naruszenie art. 230 k.p.c. poprzez przyjecie, ze oSwiadczenie na portalu (...) zostalo zlozone przez pozwana podczas
gdy pozwana wypowiedziala sie co do twierdzen strony przeciwnej o tym fakcie, w odpowiedzi na pozew i wyraznie
zaprzeczyla temu, tymczasem Sad, fakt ten - bezpodstawnie - uznat za przyznany,

5. naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wskazania w uzasadnieniu wyroku dowodow, ktérych nie uwzglednit i
przyczyn, dla ktérych odméwil tym dowodom wiarygodnosci lub mocy dowodowej,

6. naruszenie przepisOw prawa materialnego, tj. art. 24 w zw. z art. 43 k.c. przez ich niewlaiciwe zastosowanie w
sprawie i w konsekwencji przyjecie, ze osoba prawna moze przeprosic¢ inng osobe prawng

7. w punkcie IV wyroku - naruszenie bezwzglednie obowigzujacych przepisow, a w szczegolnosci art. 54 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i zmierzajacego do ograniczenia ustanowionego konstytucyjnie i wywodzacego sie z prawa
naturalnego - prawa do wolno$ci wyrazania swoich pogladéw oraz jako noszacego w sobie znamiona zakazanej
ustawowo w RP cenzury prewencyjnej, a takze nie znajdujacego zadnej podstawy prawnej w obowigzujacych
przepisach.

Sad Apelacyjny zwazy! co nastepuje:
Apelacja pozwanego jest zasadna jedynie w niewielkiej czesci.

Whbrew twierdzeniom apelacji Sad I instancji prawidlowo i bez naruszenia art. 233 par. 1 k.p.c. poczynil ustalenia
faktyczne w sprawie, ktore Sad Apelacyjny przyjmuje za wlasne. Nie ulega watpliwosci, ze spotka (...) naruszyla prawo
ochronne na znak towarowy strony powodowej. Nie chodzi przy tym jedynie o uzycie fonetycznej nazwy powoda
zar6wno na plytach CD i DVD jak i w reklamie, to jest ,(...)", ale przede wszystkim o powigzanie tego oznaczenia z
oznaczeniem (...), co wyraZnie wskazywalo na wydawce (...) wydanego w formie ksigzkowej, nie za$ na (...) spotke z
0.0. Wbrew zarzutom apelacji Sad I instancji zasadnie uznal, iz sp6lka (...) nie akceptowala powyzszego oznaczenia



wyprodukowanych plyt. To ustalenie Sadu Okregowego jednoznacznie wynika z zeznahn §wiadkow M. T. i M. G., ktérzy
wskazali ze spotka (...) nie zaakceptowala szaty graficznej i oznaczenia plyt w takim ksztalcie w jakim zostaly one
dolaczone do gazety (...). Zeznania tych §wiadkow uwiarygodnione zostaly tre$cig maili z dnia 31 marca 2010 r. jak
rowniez z dnia 20 kwietnia 2010 r., a takze sama trescia umowy z dnia 19 marca 2010 r., ktéra w istocie uznaé nalezy
za umowe sublicencyjna. W umowie tej wyraznie okre§lono brzmienie noty copyright: ,(...) sp. z o.0., (...) sp. z 0.0.,
2010; (...) Sp. z 0.0., 2010”.

Skarzacy nie skonkretyzowal w apelacji na czym miataby polegac bledna ocena materiatu dowodowego w powyzszym
zakresie.

Whbrew zarzutom apelacji z materialu dowodowego nie wynika, aby pozwany mial prawo powolywaé sie w reklamie
plyt zawierajacych slowniki oraz w szacie graficznej okladek plyt na fakt, ze zostaly one opracowane na podstawie
(...) tak, jak to wskazano w wydaniu gazety z dnia 4 i 5 maja 2010 r. Przede wszystkim wskazac¢ nalezy, ze w reklamie
brak jest w ogdle wskazania, iz slowniki znajdujace sie na plytach CD i DWD byly opracowane na podstawie (...)”,
ale po prostu na podstawie (...), a taka informacja ma nieco inny wydzwiek sugerujac prawo do wykorzystania
znaku towarowego (...). Po drugie, strona pozwana nie udowodnila, aby slowniki wydane na plytach CD i DWD
zostaly opracowane z wykorzystaniem bazy (...) w takim stopniu, aby w istocie mozna bylo powolywaé sie na
informacje, ze zostaly one opracowane na podstawie (...). Po trzecie wreszcie, nawet, gdyby powyzsza okolicznoéc
zostala udowodniona, to i tak pozwany nie dysponowal prawem powolywania sie na powyzsza informacje, ktora sila
rzeczy zawierala znak towarowy (...). W umie sublicencyjnej z dnia 19 marca 2010 r. brak jest jakichkolwiek zapisow
na ten temat. Wrecz przeciwnie tre$¢é par. 5, w ktorym przywolano jedynie spoétke (...), nie za$ (...) S.A. oraz spotke (...),
nie za$ podmiot (...) dowodzi prawdziwoéci twierdzenia strony powodowej, ze produkt, jaki mial zosta¢ wprowadzony
do obrotu na noé$nikach CD i DWD mial by¢ innym produktem niz (...) i nie kojarzonym z nim. Takie dzialanie strony
powodowej bylo zrozumiale zwazywszy tak na renome (...) jak i na znacznie wyzsza cene (...) oraz wskazane przez
$wiadka B. G. istotne r6znice pomiedzy obydwoma produktami.

Powyzszych okoliczno$ci nie zmienia fakt, ze na tle umowy licencyjnej z dnia 10 kwietnia 2004 r. mogly zachodzi¢
watpliwoéci co do tego jak rozumie¢ sformulowanie, zZe nie obejmuje ona nazw wlasnych oraz pelnego dostepu do
(...). Istotne jest bowiem, ze w umowie sublicencyjnej z dnia 19 marca 2010 r. nie udzielono zgody na wykorzystanie
znaku (...) ani tez (...). Zeby natomiast w ogéle rozwaza¢, czy umowa sublicencyjna (zawarta w dniu 19 marca 2010
r. pomiedzy pozwanym a (...) sp6ika z 0.0.) pokrywala sie w tym przedmiocie z umowa licencyjna (zawarta w dniu
10 kwietnia 2004 r. pomiedzy (...) S.A. a (...) sp6ika z 0.0.), to umowa sublicencyjna musialaby zawiera¢ w ogole
jakiekolwiek zapisy w przedmiocie prawa wykorzystywania znaku towarowego (...), a takich zapiséw brak. Sam
natomiast fakt, czy rzeczywiscie stowniki multimedialne zostaly opracowane na bazie (...) nie dawaly pozwanemu
prawa powolywania sie na ten fakt przez uzycie oznaczenia (...).

W tym stanie rzeczy uznaé¢ nalezalo, ze czyn pozwanego polegajacy na posluzeniu sie powyzszym oznaczeniem
wyczerpywal norme art. 296 ustep 2 pkt. 1 i 2 ustawy — prawo wlasnoéci przemystowej, jak rowniez norme art. 3
ustep 11 2 oraz art. 10 ustep 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznaczenie plyt znakiem ,(...)" i
powolanie sie, tak w reklamie jak i na rewersie obwoluty plyt na (...) jako podstawe plyt CD i DWD wprowadzalo
klientow w blad sugerujac, ze stowniki i thumacz multimedialny sa co najmniej zblizone do zawarto$ci i poziomu (...).
Tak oznaczenie powyzsze rozumieli klienci, co jednoznacznie wynika z zeznah B. G.. Sugestia taka wynika réwniez
wprost z treSci reklamy thumacza multimedialnego, w ktorej zaleca sie czytelnikowi wyrzucenie, wyciecie, zgniecenie
startych slownikow. Niewatpliwie natomiast stowniki multimedialne sg zupelnie innym produktem, ktéry nie zawiera
np. definicji danego slowa (jest tam tylko ttumaczenie stowo w stowo), wyrazen slangowych itp. Tych réznic pozwany
nie kwestionowal bazujac jedynie na niejednoznacznoéci stowa ,,podstawa”.

Przedstawiony przez strone powodowa materiat dowodowy byt wystarczajacy dla stwierdzenia, ze doszlo do
naruszenia przez pozwanego zarowno prawa ochronnego na znak towarowy oraz do popekienia czynu nieuczciwej
konkurencji. Stad bez znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy jest powolany w apelacji zarzut naruszenia przez Sad
Okregowy art. 230 k.p.c.



Niestuszny jest rowniez zarzut naruszenia art. 328 par. 2 k.p.c. Jak to niejednokrotnie wyjasnial Sad Najwyzszy
naruszenie powyzszego przepisu moze zachodzié¢ jedynie w sytuacji, gdy uzasadnienie wyroku jest dotkniete tak daleko
idgcymi bledami i lukami, ze sam wyrok nie poddaje sie z tego powodu kontroli instancyjnej. Taka sytuacja w sprawie
niniejszej nie zachodzi.

Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia przez Sad I instancji art. 316 par. 1 k.p.c. Wbrew twierdzeniom skarzacego
Sad Okregowy wzial pod uwage stan faktyczny istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy tyle, ze odmiennie, niz na
to wskazywal pozwany ocenil skutki prawne wynikajace z tego stanu faktycznego. Bezsporne jest, ze spolka (...) w
dalszym ciagu dysponuje plytami CD i DWD zawierajgcymi thumacza komputerowego i stowniki polsko — angielski
i angielsko — polski i oznaczonymi znakiem towarowym powoda. Zakaz postugiwania sie tym znakiem towarowym
wynika jedynie z postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 16 sierpnia 2010 r. (XX GCo 104/10). Obiektywnie
rzecz biorac zatem istnieje nadal grozba naruszania prawa ochronnego powoda w przyszlosci w sposdb jaki byt
przedmiotem oceny sadu w sprawie niniejszej. Same o§wiadczenia strony pozwanej o braku zamiaru naruszenia prawa
powoda w przyszloSci sa tutaj pozbawione znaczenia prawnego w sytuacji, gdy pozwany dysponujgc produktami
oznaczonymi znakiem towarowym powoda kwestionuje jednocze$nie w toku calego postepowania, aby doszlo do
naruszenia prawa ochronnego przez wprowadzenie do obrotu tych produktéw. W tym stanie rzeczy zasadne bylo
zastosowanie wobec pozwanego zakazu, o jakim mowa w art. 296 ustep 1 ustawy — prawo wlasnoéci przemystowe;j.

Uzasadnione natomiast sg zarzuty blednego przyjecia przez Sad Okregowy, ze strona powodowa legitymowana jest do
zadania przeproszenia przez pozwang ,,wszystkich konsumentéw” jak réwniez, ze dopuszczalne bylo zakazanie (...)
spoélce z 0.0. ,umieszczenia lub przekazania wlasnego komentarza do ogloszenia opisanego w pkt. III zaskarzonego
wyroku w postaci jakiegokolwiek materialu prasowego”. Ogolny zakaz komentowania orzeczen sadow istotnie
naruszalby art. 54 Konstytucji RP. Z drugiej strony, (...) S.A. nie uprawdopodobnila w toku procesu ani nawet
nie uzasadnila potrzeby zastosowania wobec pozwanego tego rodzaju zakazu. Interes powoda co do prawidlowego
wykonania prawomocnego wyroku sadu zabezpieczony zostal przez zastosowanie instytucji okre§lonej w art. 1049
k.p.c. Jesli natomiast istotnie pozwany opatrzy opublikowane o§wiadczenie komentarzem sprzecznym z prawem w
kontekscie tresci zapadlego rozstrzygniecia, to takie zachowanie moze stanowi¢ osobny czyn wywolujacy negatywne
konsekwencje prawne, co z kolei ewentualnie moze spowodowac konieczno$¢ wytoczenia kolejnego procesu.

Odnoénie do zarzutu nakazania pozwanej przeproszenia wszystkich konsumentéw, to istotnie powdd nie jest
legitymowany do zgloszenia przeproszenia oso6b trzecich. Stad Sad Apelacyjny zmienil tre$¢ oSwiadczenia zawartego w
pkt. III zaskarzonego wyroku przez wyeliminowanie z niego frazy dotyczacej konsumentéw. Myli sie jednak pozwana,
ze o$wiadczenie o przeproszeniu w ogdle nie moze zostac zlozone gdyz ,,osoby prawne sa podmiotami nie mogacymi
odczuwac”. Przede wszystkim w apelacji powolano bledna podstawe prawna tego oSwiadczenia, gdyz Sad Okregowy
nie stosowal art. 24 k.c., chociaz i na gruncie tego przepisu przeproszenie osoby prawnej nie jest wykluczone,
jesli doszloby do naruszenia dobr osobistych mogacych przystlugiwac takiemu podmiotowi. Podstawa o§wiadczenia
zawartego w pkt. ITII wyroku Sadu Okregowego jest art. 18 pkt. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktory
zezwala ogo6lnie na zlozenie odpowiedniego o$§wiadczenia. Nakaz ten zastosowany zostal przy tym nie w zwiazku z
naruszeniem dobrego imienia powoda (jak wskazuje skarzacy), gdyz odpowiednikiem dobrego imienia osoby prawne;j
jest jej renoma czy tez goodwill, ale za popelnienie czynu nieuczciwej konkurencji naruszajacej renome powoda. Taka
konstrukcja jest natomiast dopuszczalna.

Majac na uwadze przedstawione wyzej okolicznoéci Sad Apelacyjny na podstawie art. 386 par. 1 k.p.c. oraz art. 385
k.p.c. orzekl jak na wstepie.

Sad Apelacyjny zmienil rozstrzygniecie o kosztach procesu pomiedzy stronami oraz o kosztach sadowych naleznych
Skarbowi Panstwa, dostosowujac rozstrzygniecie w tym przedmiocie do wyniku procesu, przy prawidlowym
zastosowaniu przepiso6w prawa. Strona powodowa zglosita w niniejszym procesie cztery zadania, to jest zakazania
naruszen prawa ochronnego w zwigzku z oznaczeniem produktu, zakazania naruszen prawa ochronnego w zwigzku
z reklamowaniem produktu, zobowigzania do zlozenia o§wiadczenia, zakazania komentowania tego oS§wiadczenia.
Kazde z tych zgdan podlegalo osobnej oplacie sadowej w kwotach po 600 zl. (art. 26 ustep 1 pkt. 5 u.k.s.c.). Poniewaz



roszczenie objete punktem ITI zaskarzonego wyroku zostalo zmienione w znikomym zakresie uznac nalezato, ze powod
wygral proces co do trzech osobnych roszczen w zakresie ktorych nalezy mu sie zwrot oplaty sadowej (3 x 600 zt.)
oraz wynagrodzenie pelnomocnika w kwocie 840 zl. (par. 10 pkt. 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia
28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow
pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu).

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie par. 10 pkt. 18 w zwiazku z par. 12 pkt. 1 ppkt. 2
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 wrzeénia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci radcéw prawnych
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z
urzedu przy czym omylkowo nie uwzgledniono obowigzku zwrotu na rzecz pozwanego od powoda kwoty 600 zl
tytulem oplaty sadowej od uwzglednionej apelacji w zakresie pkt. IV zaskarzonego wyroku.



