Sygn. akt XXII GWo 66/16

POSTANOWIENIE
Dnia 6 lipca 2016 .
Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 lipca 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) S.A.R.L. z siedziba w L.
z udzialem (...) spélka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotki komandytowej w Z.
- 0 udzielenie zabezpieczenia
postanawia: udzieli¢ (...) S.A.R.L. z siedziba w L. zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie (...) spblka z ograniczona odpowiedzialnoscia” spolce komandytowej w Z. oferowania, wprowadzania
do obrotu, importu, eksportu i skladowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust w
opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1.-3.:

1. 2.

3.

niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen jakimi mogg by¢ opatrzone oraz niezaleznie
od opakowania zewnetrznego, w ktdérym sa one umieszczone;

poprzez zakazanie obowiazanej — na czas trwania procesu — oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu
i skladowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie
przedstawionym na fotografiach 1.-3.,

2. 0 zniszczenie balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1.-3., niezaleznie
od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen jakimi moga by¢ opatrzone, oraz niezaleznie od
opakowania zewnetrznego, w ktérym sa one umieszczone;

oraz

3. o zakazanie obowigzanej oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i skladowania w tych celach na
terytorium Unii Europejskiej balsamoéw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawio-nym na fotografiach 1.-3.,
niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen jakimi moga by¢ opatrzone oraz niezaleznie
od opakowania zewnetrznego, w ktérym sa one umieszczone,

poprzez zajecie — na czas trwania procesu — bedacych wlasno$cia obowigzanej balsaméw do ust w opakowaniach o
wygladzie przedstawionym na fotografiach 1.-3., niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych
oznaczen, jakimi moga by¢ opatrzone oraz niezaleznie od opakowania zewnetrznego, w ktérym sa one umieszczone,
znajdujacych sie w siedzibie spotki (ul. (...), (...)-(...) Z.) oraz we wszelkich innych miejscach, ktore zostang ustalone
przez komornika sagdowego.



Sygn. akt XXII GWo 66/16

UZASADNIENIE

(...) S.A.R.L. w L. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczen:

1. o zakazanie (...) spblka z ograniczona odpowiedzialnoscia” spolce komandytowej w Z. oferowania, wprowadzania
do obrotu, importu, eksportu i skladowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust w
opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-3: 1.

2. 3.

niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi mogg by¢ opatrzone oraz
niezaleznie od opakowania zewnetrznego, w ktérym sa one umieszczone;

poprzez zakazanie obowiazanej — na czas trwania procesu — oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu
i skladowania w tych celach na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie
przedstawionym na fotografiach 1-3,

2. 0 zniszczenie balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-3, niezaleznie od ich
barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga by¢ opatrzone, oraz niezaleznie od opakowania
zewnetrznego, w ktérym s3 one umieszczone;

oraz

3. o zakazanie obowigzanej oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i sktadowania w tych celach
na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawio-nym na fotografiach
1-3, niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga by¢ opatrzone oraz
niezaleznie od opakowania zewnetrznego, w ktorym sa one umieszczone;

poprzez zajecie — na czas trwania procesu — balsamoéw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na
fotografiach 1-3, niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga by¢
opatrzone oraz niezaleznie od opakowania zewnetrznego, w ktérym sa one umieszczone; bedacych wlasnoscia
obowiazanej, znajdujacych sie w siedzibie spotki (ul. (...), (...)-(...) Z.) oraz we wszelkich innych miejscach, ktore
zostang ustalone przez komornika sgdowego.

Sad ustalil, ze:

Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia prawa Wielkiego Ksiestwa L. (...) société a responsabilité limitée jest
producentem kosmetykéw do pielegnacji ciala oferowanych i wprowadzanych do obrotu pod marka (...) (skrét z
ang. evolution of smooth). W jej ofercie znajduja sie m.in. balsamy do ust, balsamy do ciala oraz pianki do depilacji.
Flagowymi jej produktami sg, cieszace sie szczegbdlng popularnoécia, balsamy do pielegnacji ust (...). Ich opakowania
(dozowniki/aplikatory) cechuje charakterystyczne, oryginalne wzornictwo.

Szczegolna cechg wyrdzniajaca opakowania (...) na rynku kosmetykow sa zaokraglone, oble ksztalty nawigzujace do
nazwy produktu evolution of smooth. Uprawniona, nalezaca do grupy kapitalowej, w ktorej sklad wchodza m.in.
spokki (...), eos (...) ((...)), oraz eos (...) GmbH ((...)) i eos (...) ((...)) ("Spdkki z G."), wprowadza swoje produkty
do obrotu m.in. na terytorium USA oraz Unii Europejskiej. (dowod: odpis z rejestru k.60-66, wydruki ze stron
internetowych k.106-119, 121-131, 133-141)

(...) S.AR.L. jest uprawniona do wzoréw wspolnotowych zarejestrowanych przez Urzad Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej w A. z pierwszenstwem od 20 maja 2010 r. dla kosmetykéw (dozownika balsamu do ust),
pod numerami:



- Ge)-Go): (D). (L)2
(...). (.. G5

(...). .7

- Ge)-Gl): (L) L)2
(o) G ) ) G

a takze wzoru zarejestrowanego pod nr. (...)- (...) dla artykuléow toaletowych i sprzetu do salonéw pieknosci
(aplikatoré6w do kosmetykéw): (...).1

() G o) G- ) Gy
(dowod: $wiadectwa rejestracji i wydruki z bazy (...) k.68-101)

Obecnie przed (...) tocza sie postepowania w sprawach o uniewaznienie wzoréw zarejestrowanych pod numerami
(..)- (.1 (..)- (...). Postepowanie dotyczace uniewaznienia wzoru wspélnotowego nr (...)- (...) zakonczylo sie
prawomocnie oddaleniem wniosku decyzja (...) nr (...) z 15 lutego 2016 r. (dowod: wydruki z bazy i informacja (...)
Z 10 czerwca 2016 r. k.53, 68-71, 80-83, 92-94)

Wzory te stosowane sa dla szerokiej gamy balsamoéw do ust (...), ktére uprawniona produkuje w wielu wersjach
kolorystycznych i w réznych wariantach smakowych:

Balsamy do ust (...), ktérych opakowania inkorporujg wzory uprawnionej, sa oferowane na terytorium Unii
Europejskiej m.in. za poérednictwem strony internetowej (...) i w sieciach drogerii w rbéznych krajach Unii
Europejskiej. Sa wprowadzane do obrotu w dodatkowych opakowaniach zewnetrznych sktadajacych sie z kolorowej
tekturki zawierajacej oznaczenie produktu i niezbedne informacje oraz wytloczonego, przezroczystego plastiku z
wglebieniem na produkt, przymocowanego do tekturowego tla: (dowod: wydruki ze stron internetowych k.106-119,
121-131, 133-141)

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia” spotka komandytowa w Z. jest producentem chemii gospodarczej
(detergentéw, w tym tabletek do zmywarek, kapsulek w folii wodno-rozpuszczalnej do prania, mycia podlég i szyb a
takze od$wiezaczy powietrza), ktore oferuje pod wlasng marka. Obowigzana ma takze w swej ofercie kosmetyki do
pielegnacji ciala dla dzieci i dorostych, w tym produkty do kapieli oraz do pielegnacji wloséw, twarzy i ust. (dowod:
odpis z KRS k.143-148, wydruki ze stron internetowych k.150-155, 157-163)

Przed naloZeniem na nig tymczasowego zakazu w sprawie sygn. akt XXII GWo 83/15 spolka (...) oferowala,
wprowadzala do obrotu za posrednictwem Internetu i magazynowala w tych celach balsamy do ust w trzech rodzajach
opakowan (dozownikéw/aplikatoré6w), m.in. balsamy do ust w opakowaniu okre§lanym na stronie internetowej
obowiazanej jako " (...) balsam do ust — jajko" w czterech wersjach kolorystycznych i smakowych pod nazwami
handlowymi: "(...)", "(...)", "(...)" oraz "(...)":. Opakowanie to ma ksztalt jajka ze splaszczonym, uko$nym denkiem,
przy czym po otwarciu jego gornej czeéci widoczny jest balsam do ust w ksztalcie potkuli. (dowod: wydruki ze stron

internetowych k.165-177, dowdd zakupu k.197, fotografie k.198)

Obowigzana importowala balsamy w spornych opakowaniach z Chinskiej Republiki Ludowej. Sprzedawala je i
dostarczala odbiorcom hurtowym w celu odsprzedazy klientom indywidulanym. Balsamy nabyte od obowiazanej
byly dostepne m.in. w ofercie sieci drogerii R.. Ponadto, spolka (...) eksportowala swoje produkty, o czym $wiadczy
umieszczenia na stronie internetowej (...) specjalnej zakladki (...) z danymi kontaktowymi os6b odpowiedzialnych za
kontakt z zagranica, a takze podstrony (...): (...). Strona internetowa obowiazanej dostepna jest takze w angielskiej
wersji jezykowej. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.179-194, 200-295, 297-310, 312-318, 320-329)



W produktach obowiazanej zastosowane sa wzory wspdlnotowe zarejestrowane na rzecz (...) S.A.R.L. pod numerami
(...)- ., C.)-(C.)1i (.0 (. dla dozownikéw balsaméw do ust ( (...)- (...), (...)- (...)) i aplikatora do kosmetykow
( (...)- (...)). Obowigzana nie jest powigzana kapitalowo ani osobowo z (...) S.A.R.L. Nigdy nie uzyskala zgody
uprawnionej na wykorzystywanie zarejestrowanych na jej rzecz wzoré6w wspolnotowych. (o§wiadczenie uprawnione;j)
Dzialania obowigzanej stanowia naruszenie praw wylacznych do zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych. (ocena
normatywna)

Postanowieniem wydanym 6 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. akt. XXII GWo 83/15 na wniosek (...) K. (...) LLC
Sad udzielil zabezpieczenia roszczen wynikajacych z naruszenia przez spoélke (...) wymienionych wzoréw poprzez
zakazanie obowigzanej oferowania naruszajacych balsaméw oraz ich zajecie. W wykonaniu tego postanowienia
Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze M. J. zajal w magazynie obowiazanej 79.998 sztuk
balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym we wniosku na fotografiach 1-3. Zajete produkty,
oddane pod dozoér obowiagzanej, znajduja sie w jej magazynie pod adresem ul. (...), (...)-(...) Z.. Na skutek zazalenia
obowiazanej 277 czerwca 2016 r. Sad Apelacyjny w Warszawie zmienil zaskarzone postanowienie, oddalajac wniosek
o udzielenie zabezpieczenia (sygn. akt I ACz 412/16). Stwierdzil przy tym, ze (...) K. (...) nie przysluguja wzgledem
obowiazanej roszczenia z tytulu naruszenia praw do wzordw, nie posiada ona takze interesu prawnego w uzyskaniu
zabezpieczenia. (dowod: postanowienie k.36-51, protokot zajecia k.34)

(...) S.A.R.L. (wraz z poprzednim uprawnionym do wzoréw - (...) K. (...)) dochodzi w postepowaniu w sprawie sygn.
akt. XXII GWwp 1/16 sagdowego zakazania spoélce (...) dzialan naruszajacych prawa z rejestracji i usuniecia skutkow
naruszen przez zniszczenie produktéw w spornych opakowaniach. Postepowanie, w ktérym zlozony zostal pozew
wzajemny o uniewaznienie wzoréw, jest obecnie zawieszone do czasu rozstrzygniecia EUIPO. (fakt znany Sadowi z
urzedu)

Sad zwazyl:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z
5/01/2002 r.) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na
terytorium Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng definicje,
zgodnie z ktora, wzorem jest postaé calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegolnosci z cech linii konturow,
kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialow produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postaé¢ produktu przejawia
sie w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i uksztaltowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie
w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wlasciwosSciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sa wizualnie postrzegalne,
widoczne w czasie normalnego uzytkowania.

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 przedtuzy¢ ochrone na jeden lub wiecej okresow
piecioletnich, lacznie do 25 lat. Powstaje w ten spos6b wylaczno$é¢ uzywania wzoru, obejmujaca:

- wytwarzanie (making) calego produktu, w ktérym wzor zostal ucieleSniony lub do ktérego zostal zastosowany,

- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy ale réwniez najmu,
dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,

- uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jeSli prowadzi do zakldcenia normalnej ekonomiczne;j
eksploatacji prawa wylacznego,

- sktadowanie, 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. wytwarzajgc, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych jest
on inkorporowany. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze zgodnie z art. 85, sad orzekajacy w kwestii naruszenia zwigzany
jest domniemaniem wazno$ci wzoru zarejestrowanego, ktore obali¢ moga jedynie decyzja OHIM lub wyrok sadu
wlasciwego w sprawach wzoréw wspdlnotowych, stwierdzajace niewazno$¢ lub wygaséniecie prawa wylacznego.

Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor uciele$niony w produkcie pozwanego jest
na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywoluja one na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego ogo6lnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode tworcza. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony
obejmuje bowiem kazdy wzoér, ktéry nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia
(ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien swobody tworcy (ust.2). Okreslaja go, postrzegalne zmyslem wzroku, cechy
zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej
w sposob wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identyczno$ci z wzorem wspolnotowym wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi réznic
zaledwie w nieznaczacych szczegoélach. (brak nowoéci) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze wzgledu na
podobienstwo don wzoru przemystowego uciele§nionego w kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguly co
przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiaja
one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w danej dziedzinie produktow.
Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrazenie to bylo wyraznie odmienne. Wystarczajace jest, ze pomiedzy
przeciwstawianymi sobie wzorami wystepuja réznice, determinujace odmiennos$¢ ogdlnego wrazenia zorientowanego
uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14 preambuly, stawiajaca wymodg, aby inne wzory
sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz wzor zarejestrowany prowadzilaby do
nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktore pozbawione sg zdolnoéci rejestracyjnej
(indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzoér wspolnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
Warszawa 2012 s.322-327)

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

Zorientowanym (u$wiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomosc
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreSlonej dziedzinie lecz osoba, ktora
tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzorow
przemystowych w prawie europejskim. FEuropejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sadu Unii
Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z
16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time , z
9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemystu tworzenie
rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcoéw. Stopien
swobody tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych
z wlasciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogolnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc wystepujace miedzy



nimi podobienistwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktore sa typowe i wspdlne
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlaSciwoSciach, ktore sa wyrazem tworczej swobody lub
odbiegaja od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs Bosch , z
16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z
13/11/2012 r. w sprawach polaczonych T-83/111 T-84/11 Antrax It )

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku
towarowego, w ktorych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do
kompetencji sadu nalezy ocena odmiennosci lub jej braku ogblnego wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym
uzytkowniku wywoluja przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie
T-153/08 Shenzhen/Bosch ) Kompetencje sadu w tym zakresie nie mogg by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego.

Normatywna ocena ogblnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regulami okre$lonymi w dotychczasowym
orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwoéci i Sadu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18/03/2010 r. w
sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobienistwa / odmiennoéci ogblnego wrazenia,
jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja wzér uprawnionego i wzoér zawarty lub zastosowany w
produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd
uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany,
jesli nie ma watpliwoéci co do jego tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajacego go
produktu powoda). Nalezy przy tym wyjaéni¢, ze poréwnanie to rozni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie
znakoéw 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
(szerzej : L. Brancusi Wzdr ... s.273-360), analizujac wystepujace miedzy nimi podobienistwa i rdznice. (por. wyroki z
22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch,z16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo
,Z16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time , z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )

Przy ocenie ogblnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzoér wywoluje jako calo$c.
Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i calo$ciowe, a nie analityczne wyszukiwanie réznic. (A. Tischner,
Przestanki zdolnosci rejestracyjnej wzorow przemystowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wlasnosci
przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

W sprawach wzoréw wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszace sie do
krajowego wzoru przemystowego. Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw
do wzoru wspoélnotowego 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 produktow;

c. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych produktéw,
jezeli ich wlasciciel wiedzial do jakich celow byly uzyte lub w danych okoliczno$ciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajgce na nalozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznoSci, prze-widzianych przepisami
prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktorym
naruszenie mialo miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajace
przestrzeganie tych srodkoéw, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepisow art. 287 w zw.
z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoéci przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzor przemyslowy zostal naruszony, lub osoba, ktoérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od
naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),



- sad, rozstrzygajac o naruszeniu wzoru przemyslowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do
publicznej wiadomosci cze$ci albo calo$ci 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 wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
srodkach i materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegblnosSci 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 os6b trzecich.

Art. 90 ust. 1 stanowi, ze do sadoéw panstwa czlonkowskiego moga by¢ skladane wnioski o zastosowanie §rodkow
tymczasowych zabezpieczajacych prawa z rejestracji, ktore sa przewidziane na mocy ich prawa dla krajowego
wzoru przemystowego. Zgodnie za$ z art. 292 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru
przemystowego, ktérego prawo zostalo naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania
naruszania i usuniecia jego skutkdow oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze naprawienia szkody
na zasadach og6lnych.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Zgodnie z art. 730" k.p.c.,
wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia,
ktory istnieje wowczas, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta
ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé¢ ponad potrzebe.

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

Oddalajac wniosek (...) K. (...) zZlozony w sprawie sygn. akt XXII GWo 83/15 Sad Apelacyjny w Warszawie nie podwazyt
istnienia praw wylacznych, ani faktu uzywania przez spolke (...) wzoréw opakowan kosmetykéow na tyle podobnych
do wzorow wspolnotowych zarejestrowanych pod numerami (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...) (nie jest przedmiotem tego
wniosku) i (...)- (...), Ze na zorientowanym uzytkowniku wywoluja one nieodmienne ogolne wrazenie. Decydujace o
oddaleniu wniosku bylo przeniesienie praw na (...) S.A.R.L. i brak interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.
Nalezy wiec uznaé, ze w niezmienionym stanie faktycznym, przy dodatkowym potwierdzeniu protokolem zajecia
uzywania przez spodlke (...) spornych wzoréw, wystapienie z zadaniem zabezpieczenia roszczen dochodzonych w
sprawie sygn. akt XXII GWwp 1/16 przez obecnego uprawnionego (jednego z powodéw) sprawia, ze brak uprawnien
do wzor6ow nie stanowi przeszkody do stosowania Srodkéw tymezasowych.

Udzieleniu zabezpieczenia nie sprzeciwia sie takze prowadzone przed (...) postepowanie w sprawie uniewaznienia
wzoréw nr nr (...)- (...) i (...)- (...), gdyz przepis art. 91 ust. 3 rozporzadzenia wyraznie stanowi, ze sad wlasciwy w
sprawach wzor6éw wspolnotowych moze w tym czasie stosowaé $rodki tymczasowe i zabezpieczajace. Dodatkowo za
przyznaniem uprawnionej ochrony przemawia oddalenie wniosku o uniewaznienie wzoru zarejestrowanego pod nr

(...)- G

Wzory zarejestrowane pod numerami (...)- (...), (...)- (...), i (...)- (...), przedstawiajace dozownik i aplikator do
kosmetykow zostaly zastosowane w opakowaniach balsaméw do ust (...) L. B., ktdre na zorientowanym uzytkowniku,
w tym przypadku zwykle kobiecie uzywajacej zwykle szminek, blyszczkéw lub innych kosmetykow do ust, nie wywotuja
odmiennego ogélnego wrazenia niz wzory wspolnotowe uprawnionej. Bardzo zblizony jest obly (we wzorze nr (...)-
(...) nieco bardziej zaokraglony) ksztalt opakowania, splaszczenie i jego ksztalt, sposéb zamkniecia polaczony z



uwidocznieniem linii podzialu na dwie czeéci, forma zamkniecia oraz ksztalt w jaki uformowany zostal blyszczyk we
wnetrzu aplikatora.

Zasadnicza roznice stanowi brak splaszczenia u dotu pojemnika i umieszczenie w tym miejscu uko$nego wglebienia,
ktére we wzorach znajduje sie z boku, przeciete linia podzialu opakowania. Réznica ta nie ma istotnego
znaczenia. Wglebienie we wzorze przemyslowym zastosowanym w produkcie obowiazanej nie ma juz charakteru
funkcjonalnego (we wzorach uprawnionej utatwia uchwycenie aplikatura), pelni tylko stabilizujaca. Zachowuje jednak
charakterystyczne dla wzoréw wspoélnotowych ksztalt i postaé by jeszcze bardziej je do siebie upodobnié. Drobne
rb6znice w ksztalcie i splaszczeniu u podstawy) nie moga decydowac o uznaniu wzoru przemystowego zastosowanego
w produktach B. (...) L. B. za odrézniajgcy sie od wzoréw (...) S.A.R.L. Graficzna prezentacja wzordéw sprawia, ze
kolorystyka produktéw nie ma wplywu na ocene naruszenia lub jego braku.

Wysokiego - graniczacego z identyczno$cia - stopnia podobienstwa wzoréw przemystowych (np. )

do wzorow wspolnotowych zarejestrowanych na rzecz uprawnionej pod numerami (...)- (...), (...)- (..) i (...)-(...)
nie usprawiedliwiajg ograniczenia swobody tworczej. Przyklady tego rodzaju opakowan przedstawione w motywach
wniosku wskazuja na istnienie na rynku opakowan o ré6znorodnych ksztaltach, ukladzie linii:

Swobody nie ograniczaja takze wzgledy funkcjonalne, poza konieczno$cia zapewnienia przestrzeni, w ktérej znajduje
sie balsam i jej odpowiedniego zamkniecia.

W ocenie Sadu wykorzystywanie wzoréw wspolnotowych uprawnia (...) S.A.R.L. do dochodzenia roszczen zakazowych
z art. 88 rozporzadzenia i usuniecia skutkoéw naruszenia w sposoéb okre§lony w art. 286 p.w.p. Sad uznal,
ze uprawniona nalezycie uprawdopodobnila takze swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie
wystapily niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie ochrony przystugujacych jej praw
wylacznych. Wprowadzenie do obrotu towarow zajetych w iloéciach hurtowych (w przypadku zwolnienia spod zajecia)
istotnie zwiekszyloby skale potencjalnego naruszenia. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania wzorow
wspolnotowych naraza (...) S.A.R.L. na powstanie lub zwiekszenie wymiaru wyrzadzanych jej szkdd. Zastosowany
sposob zabezpieczenia zapewni uprawnionej nalezyta ochrone prawna, a obowiazanej nie obciazy ponad potrzebe,

moze ona bowiem wprowadzaé do obrotu i oferowaé produkty, ktére nie naruszaja praw osob trzecich. (art. 730" w
zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad nie wyznaczyl uprawnionej terminu, w ktérym pismo wszczynajace postepowanie powinno by¢ wniesione pod
rygorem upadku zabezpieczenia (art. 733 k.p.c.) poniewaz roszczenia podlegajace zabezpieczeniu sa przedmiotem
toczacego sie juz postepowania w sprawie sygn. akt XXII GWwp 1/16.
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