Sygn. akt XXII GWwp 3/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2016 1.
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXIT
Sad Wspolnotowych Znakéow Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa (...) w N. (USA)
i (...)S.arl. zsiedzibg w L.
przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnosScia w W.
o ochrone praw do wzoréw wspo6lnotowych

I. zakazuje (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i skladowania
w tych celach oraz importu na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie
przedstawionym na fotografiach 1 — 6,

1. 2.

3. 4.
5. 6.

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;

II. zobowiazuje (...) spdlke z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. do podania na wlasny koszt do publicznej
wiadomosci informacji o tresci: ,,Wyrokiem z dnia 23.03.2016 r. Sad Okregowy w W. zakazal (...) spolce z o.o.
w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i skladowania w tych celach oraz importowania na terytorium Unii
Europejskiej balsaméw do ust pod nazwa "(...) Nawilzajacy balsam do ust", gdyz dzialania te stanowia naruszenie
przystugujacych (...) w L. zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych stosowanych w produktach E. (...).", poprzez
umieszczenie powyzszej informacji na stronach internetowych pod adresami: (...) i (...), bez opatrywania jej
jakimkolwiek dodatkowym komentarzem lub komunikatem, w spos6b widoczny bezposrednio po otwarciu strony, w
pionowej ramce o wysokoSci catej widocznej czeéci strony internetowej i szerokoSci ¥4 szerokoSci strony internetowej,
w sposob ciggle widoczny i przesuwajacy sie przy przewijaniu strony w dét lub w gére, capping o wartoéci co najmniej
10, czarna czcionka Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na bialym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie
14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;

III. nakazuje (...) spélce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. zniszczenie na wlasny koszt w terminie dwoch
tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, stanowigcych jej wlasnos§é balsamoéw do ust w opakowaniach o



wygladzie przedstawionym w punkcie I. na fotografiach 1-6, 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, w tym balsamoéw zajetych 28 stycznia 2016 r. przez Komornika Sagdowego przy Sadzie Rejonowym dla
Warszawy-Srodmiescia R. M., wskazanych w protokole zajecia ruchomosci z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt Km 953/16,
oddanych (...) sp. z 0.0. z siedziba w W., pod dozor i znajdujacych sie w magazynie pod adresem ul. (...), (...)-(...) S.;

IV. w pozostalej czesci powddztwo oddala;

V. zasadza od (...) spblki z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. na rzecz (...) w N. kwote 6.094 (sze$é tysiecy
dziewieédziesiat cztery) zlote tytutem zwrotu kosztéw procesu.

Sygn. akt XXII GWwp 3/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 18 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 8/16 Sad udzielil (...) w N. zabezpieczenia
roszczen:

1. o zakazanie (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i importu na
terytorium Unii Europejskiej balsamo6w do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-6,

1. 2.

3. 4.
5. 6.

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

poprzez: zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — oferowania, wprowadzania do obrotu i importu na
terytorium Unii Europejskiej balsamoéw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-6,

2, o zniszczenie balsamow do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-6, 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; oraz

3. o zakazanie obowigzanej oferowania, wprowadzania do obrotu i importu na terytorium Unii Europejskiej balsamow
do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-6, niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej
i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga by¢ opatrzone, oraz niezaleznie od opakowania zewnetrznego, w ktorym
$3 one umieszczone;

poprzez: zajecie — na czas trwania procesu — balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na
fotografiach 1-6, niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga byc
opatrzone oraz niezaleznie od opakowania zewnetrznego, w ktérym sa one umieszczone, bedacych wlasno$cia
obowiazanej, znajdujacych sie w siedzibie spoiki ((...)-(...) W., al. (...)) oraz we wszelkich innych miejscach, ktore
zostang ustalone przez komornika sgdowego.

W wyznaczonym przez sad dwutygodniowym terminie (...) wniosla:

1. o zakazanie (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnoécig w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i sktadowania
w tych celach oraz importu na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie
przedstawionym na fotografiach 1-6:



1. 2.

3. 4.
5. 6.

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;

2. zobowigzanie pozwanej do podania na wlasny koszt do publicznej wiadomosci informacji o orzeczeniu o tresci:
~Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w W. zakazal spoélce (...) sp. z 0.0 z siedziba w W., oferowania, wprowadzania
do obrotu i skladowania w tych celach, oraz importowania na terytorium Unii Europejskiej balsaméw do ust pn.
"(...) Nawilzajacy balsam do ust", gdyz dzialania te stanowia naruszenie przystugujacych (...) zarejestrowanych
wzordéw wspolnotowych RCD 01710245-0001, RCD 01710245-0002, RCD 01710245-0003 oraz RCD 02089532-0001
stosowanych w produktach E. (...).", poprzez umieszczenie powyzszej informacji na stronach internetowych pod
adresami (...) i (...), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem ani komunikatem, w spos6b
widoczny bezpoSrednio po otwarciu tej strony, w pionowej ramce o wysokosci calej widocznej czeSci strony
internetowej i szeroko$ci Y4 szerokoSci strony internetowej, w sposob ciagle widoczny i przesuwajacy sie przy
przewijaniu strony w d6t lub w gore, capping o wartoSci co najmniej 10, czarng czcionka Arial o rozmiarze co najmniej
12 pt na bialym tle, z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia,
i utrzymywanie go przez okres co najmniej 2 tygodni;

3. nakazanie pozwanej zniszczenia na wilasny koszt w terminie dwoch tygodni od dnia uprawomocnie-nia sie
wyroku, stanowigcych jej wlasnosé balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach
1-6, 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, w tym balsaméw do ust zajetych 28
stycznia 2016 r. przez Komornika Sagdowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Srodmieécia R. M., wskazanych w
protokole zajecia ruchomogci z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt Km 953/16, oddanych pozwanej pod dozor i znajdujacych
sie w magazynie pod adresem (...)-(...) S. ul. (...). (k.2-174)

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W. zazadala oddalenia powddztwa i zwrotu kosztoéw procesu.
Zarzucila, ze wzory wspolnotowe (...) nie zasluguja na ochrone, jako pozbawione cech nowosci i indywidualnego
charakteru. (k.188-208)

W piémie procesowym z 14 marca 2016 r. (...) wniosla o zawiadomienie o toczacym sie postepowaniu (...) société a
responsabilité limitée z siedziba w L. — aktualnego wlasciciela spornych wzoréw wspolnotowych, ktérej pelnomocnicy
o$wiadczyli o wstapieniu do toczacego sie postepowania obok (...). (k.209-236, 237)

Sad ustalil, ze:

Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cig (limited liability company) prawa Standéw Zjednoczonych Ameryki
Polnocnej (...) z siedzibg w N. jest producentem kosmetykéw do pielegnacji ciala oferowanych i wprowadzanych do
obrotu pod marka (...) (ang. evolution of smooth). W ofercie powddki znajduja sie m.in. balsamy do ust, balsamy
do ciala oraz pianki do depilacji. Flagowym jej produktem, cieszacym sie szczeg6lna popularnoscia i renoma, sa
balsamy do pielegnacji ust (...). Opakowania (dozowniki/aplikatory) tych produktow cechuje oryginalne wzornictwo,
szczegblna cechg wyrdzniajaca je na rynku kosmetykow sa zaokraglone, oble ksztalty. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych)

(...) nabyla prawa do wzoréw wspodlnotowych zarejestrowanych przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasno$ci
Intelektualnej z pierwszenistwem od 20 maja 2010 r. dla kosmetykéw (dozownika balsamu do ust), pod numerami:
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a takze wzoru zarejestrowanego pod nr. (...)- (...) dla artykuléw toaletowych i sprzetu do salonéw pieknosci
(aplikatoréw do kosmetykow): (...).1

() G Co)a G ) Cl)7

Z dniem 8 lutego 2016 r. prawa wylaczne do wszystkich wzoréw przeszly na (...) société a responsabilité limitée z
siedziba w L.. Wzory zarejestrowane pod numerami (...)- (...), (...)- (...)i (...)- (...) s przedmiotem postepowan
prowadzonych przez urzad rejestracyjny w sprawach o uniewaznienie. (dowod: §wiadectwa rejestracji i wydruki z bazy
OHIM k.42-86, 212-226) Nowo$¢ i indywidualny charakter wzoru wspdlnotowego nr (...)- (...) nie sa kwestionowane
przed sadami wlasciwymi ani przed urzedem. (brak dowodu przeciwnego)

Wzory te wykorzystywane sa w opakowaniach szerokiej gamy balsamoéow do ust (...), ktére produkuje sie w wielu
wersjach kolorystycznych i w r6znych wariantach smakowych:

Znane i rozpoznawalne na rynku (bezsporne) balsamy do ust (...) sa oferowane i wprowadzane do obrotu m.in.
za po$rednictwem strony internetowej (...) i w sieciach drogerii Douglas w réznych krajach Unii Europejskiej, w
dodatkowych opakowaniach zewnetrznych skladajacych sie z kolorowej tekturki zawierajacej oznaczenie produktu i
niezbedne informacje oraz wytloczonego, przezroczystego plastiku z wglebieniem na produkt, przymocowanego do
tekturowego tta: (dowod: wydruki ze stron internetowych k.88-140)

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. jest producentem i importerem, oferujacym i wprowadzajacym
do obrotu (m.in. pod nazwami (...), (...)) produkty higieniczne i antybakteryjne, jak rowniez materialy promocyjne i
reklamowe. Zajmuje sie takze sprzedaza hurtowa perfum i kosmetykéow.

Pozwana oferuje do sprzedazy importowane z Chinskiej Republiki Ludowej balsamy do ust w opakowaniach
(dozownikach/aplikatorach) w ksztalcie "jajka" ze splaszczonym dnem. Po otwarciu pojemnika, w jego dolnej czesci
widoczny jest balsam do ust w ksztalcie potkuli lekko splaszczonej u gory. Produkty w opakowaniach o wygladzie
przedstawionym na fotografiach 1-6,

1. 2.

3. 4.
5. 6.

sq oferowane przez pozwang w trzech wersjach kolorystycznych i smakowych pod nazwami handlowymi: " (...)
Nawilzajacy balsam do ust Zmystowa jagoda”, " (...) Nawilzajacy balsam do ust Soczysta truskawka"i" (...) Nawilzajacy
balsam do ust Orzezwiajgca mieta". (dowdd: odpis z KRS k.142-147, wydruki ze stron internetowych k.149-157,

protokol zajecia komorniczego k.33, dowody rzeczowe)

Pozwana sprzedaje te balsamy odbiorcom hurtowym, ktorzy odsprzedaja je klientom indywidulanym. Produkty
w kwestionowanych opakowaniach sa dostepne m.in. w sieci drogerii Super-Pharm i Hebe w opakowaniach
zewnetrznych o wygladzie:



(dowdd: oswiadczenia k.158, 162, zrzut z ekranu komputera k.166, gazetki promocyjne k.168-170, dowody zakupu
k.159, 163, fotografie opakowan k.160, 164)

W produktach pozwanej zastosowane sa wzory wspolnotowe zarejestrowane na rzecz (...) pod numerami (...)- (...),
(..)- .0, (C.0- (), (.0)- (..) dla dozownikéw balsamoéw do ust ( (...)- (...), (...)- (..., (...)- (...)) i aplikatora
do kosmetykow ( (...)- (...)). Pozwana nie jest powigzana kapitalowo ani osobowo z (...). Nigdy nie uzyskala zgody
uprawnionej na wykorzystywanie zarejestrowanych na jej rzecz wzoréw wspolnotowych. (brak dowodu przeciwnego)
Dzialania pozwanej stanowig naruszenie praw wylgcznych przystugujacych obecnie (...) w L.. (ocena normatywna)

Sad zwazyl:

Z art. 85 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréow wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1
z 5/01/2002 r.) wynika domniemanie waznoS$ci wzoru wspoélnotowego, przepis ten w ust. 1. stanowi bowiem, ze
w postepowaniu w sprawie o naruszenie wzoru zarejestrowanego sady uznaja go za wazny. Jezeli jednak w toku
postepowania wywolanego pozwem wzajemnym wazno$¢ zostanie zaprzeczona, sad, uznajac, ze jedna z przyczyn
wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewazno$¢ (art. 86 ust. 1a), w przeciwnym
razie, oddala powodztwo wzajemne (art. 86 ust. 1b).

Przedmiotem sporu bylo w niniejszym postepowaniu naruszenie przez spodlke (...) wzoréw wspolnotowych
zarejestrowanych w OHIM (obecnie EUIPO) pod numerami (...)- (...), (...)-(...), (...)- (...)1 (...)- (...). Ich ochrona
wynika z domniemania waznoS$ci, pomimo toczacych sie w urzedzie rejestracyjnym odniesieniu do wzoréw nr (...)-
(..), (.)-(.)i (..)- (...) postepowan. Zadna ze stron, a w szczegolnoéci pozwana, nie zawnioskowata zawieszenia
postepowania, do czego sad wlasciwy w sprawach wzoréw wspoélnotowych jest obowigzany, o ile nie istnieja szczeg6lne
podstawy kontynuowania procesu. Brak wniosku zlozonego w trybie art. 91 ust. 1 rozporzadzenia, a takze fakt, iz
wazno$¢ wzoru zarejestrowanego pod nr (...)- (...) nie byla kwestionowana w sposéb okre$lony w art. 85, przemawial
za niezawieszaniem postepowania i jego zakonczeniem merytorycznym rozstrzygnieciem o naruszeniu praw (...).

Nalezy podkresdli¢, ze zarzuty zgloszone przez spolke (...) (w odpowiedzi na pozew i na rozprawie), ktéra nie zlozyta
pozwu wzajemnego ani nie wystapila do EUTPO z wnioskiem o uniewaznienie (k.237), ze wzgledu na brak nowosci
i indywidualnego charakteru wzoréw, nie mogly by¢ brane przez sad pod uwage. (a contrario art. 85) Wykazaniu
niewazno$ci spornych wzoréw nie moze shuzy¢ w szczegoélno$ci opinia prywatna rzecznika patentowego B. T.
(k.200-207) ani jego zeznania w charakterze Swiadka. Okolicznos$ci, na ktére pozwana je wnioskuje naleza do domeny
sadu (podobienstwo wzordéw) lub sg wlasciwe opinii bieglego (zakres swobody tworczej przy projektowaniu opakowan
kosmetykéw), nade wszystko jednak sa niedopuszczalne, jako proba obejécia zasady sformulowanej w art. 85 ust.
1 zdanie drugie rozporzadzenia, zgodnie z ktérym wazno$§¢é wzoru wspdlnotowego moze zostaé zakwestionowana
jedynie w drodze powbdztwa wzajemnego o uniewaznienie. Godzi sie takze zauwazy¢, ze ekspert pozwanej porownuje
nie wzory lecz produkty stron, co jest dopuszczalne na gruncie ustawy z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, niekoniecznie za$§ prawu wzoréw przemystowych (wspoélnotowych).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 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 posta¢ calego produktu lub jego czeSci, wynikajaca w
szczegoblnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw produktu lub jego ornamentacji (art.
3a). Posta¢ 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
wlasciwo$ciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sa
wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania.

Zarejestrowany wzor wspdlnotowy 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 okreséw
piecioletnich, lacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposob wylaczno$¢ uzywania wzoru, obejmujaca:



- wytwarzanie (making) calego produktu, w ktérym wzoér zostal uciele$niony lub do ktérego zostat zastosowany,

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

- uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zakl6cenia normalnej ekonomicznej
eksploatacji prawa wylacznego,

- skladowanie, interpretowane $ciéle, 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, ktora narusza lub grozi
naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktérych jest on
inkorporowany. 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 ogblnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode tworcza. Zgodnie z art. 10, zakres
ochrony obejmuje bowiem kazdy wzor, ktory nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogblnego 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 wzordéw, w wersji angielskiej
w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identyczno$ci z wzorem wspoélnotowym wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi réznic
zaledwie w nieznaczacych szczegdlach. (brak nowosci) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze wzgledu na
podobienstwo don wzoru przemyslowego uciele$nionego w kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguly co
przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogolnym 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 roznice, determinujace odmiennos¢ ogblnego wrazenia zorientowanego
uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14 preambuly, stawiajagca wymodg, aby inne wzory
sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz wzoér zarejestrowany prowadzilaby do
nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sg zdolnoéci rejestracyjnej
(indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzér 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 pewna, nawet duza liczba
szczegolow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezpoérednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzoér
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 akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 S.57-59)

Zorientowanym (u$wiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomo$é
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 wzoréw
przemystowych w prawie europejskim. Europejski 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 przemyshu tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcéw. Stopien
swobody twdrcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych
z wlasciwoéciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepisow prawnych majacych do niego
zastosowanie. Poroéwnania ogblnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy
nimi podobienistwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktore sa typowe i wspdlne
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlasciwosciach, ktére sa wyrazem tworczej swobody lub
odbiegaja od normy. (por takze p6zniejsze 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 ogolnego 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 moga by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego.

Normatywna ocena ogoblnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regulami okreSlonymi 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 podobiefistwa / odmienno$ci ogélnego wrazenia,
jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja wzér uprawnionego i wzér zawarty lub zastosowany w
produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd
uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany,
jesli nie ma watpliwo$ci co do jego tozsamoSci (pozwany nie kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajacego go
produktu powoda). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze poréwnanie to r6zni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie
znakow towarowych, gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego
przedsiebiorcy. W przypadku wzordw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposéb bezposredni
(szerzej : L. Brancusi Wzdr ... s.273-360), analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i rdznice. (por. wyroki 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
,216/06/2011 1. w sprawie T-68/10 Sphere Time , z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )

Por6éwnanie caloSciowego wrazenia wywieranego przez wzory musi stanowi¢ synteze i nie moze ograniczaé sie
do analitycznego wykazu podobienstw i r6éznic. Musi dotyczy¢ wylacznie elementéw faktycznie chronionych, z
pominieciem cech wylaczonych z ochrony. Przy ocenie ogdélnego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne,
Jjakie dany wzor wywohye jako calosé. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i calosciowe,
a nie analityczne wyszukiwanie roéznic. (por. A. Tischner, Przeslanki zdolnoSci rejestracyjnej wzoréow
przemystowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wlasnoéci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa
2012, s. 88).

Wlasciwe badanie ogolnego wrazenia powinno taczy¢ konkretne ustalenia obiektywne, powstale w wyniku poré6wnania
ogoblnych wrazen wywolanych przez badane wzory, z pewna subiektywna ocena wynikajaca z uwzglednienia zakresu
swobody tworczej dostepnej dla twoércey przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brancusi Wzor ... s.109) Na zakres
swobody tworczej wplywaja uwarunkowania zwigzane z przeznaczeniem produktu, jego budowa, funkcjonalnosciami,
ograniczenia prawne, a w szczegdlnosci mozliwosci wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktéw, w ktérych wzor
ma by¢ zastosowany.



Przy rozstrzyganiu o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego nalezy postuzy¢ sie wypracowanymi w
orzecznictwie sagdow wspolnotowych regutami oceny indywidualnego charakteru wzoru. Wynika ona zasadniczo z
czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktow, w ktérych wzor ma byé zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do tego
zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomoS$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy
poréwnywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegolnych wzoréw,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wla$ciwego sektora, swobody tworcy i calo$ciowego
wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i przez kazdy wczeéniejszy wzor,
ktory zostal udostepniony publicznie. (por. wyrok Sadu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 D. Budziewska vs.
PUMA)

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno 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 wspolnotowego sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace Srodki :

a. zakaz kontynuowania dzialan, ktére naruszajg lub groza naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;

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 $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczno$ci, 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 Srodkéw, 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, ktorego wzoér przemystowy zostal naruszony, lub osoba, ktbérej ustawa na to zezwala, moze zadaé od
naruszajacego 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 czesci 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 wlasno$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
srodkach i materialach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlnoéci 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.

Z zaoferowanego przez powodke materialu dowodowego wynika w sposob niewatpliwy wylacznoé¢ (...) uzywania
wzoréow wspolnotowych zarejestrowanych pod numerami (...)- (...), (..)- (...), (.)- ¢.) i (.)- (..). Wzory
te, przedstawiajace w istocie tozsamy dozownik i aplikator do kosmetykow zostaly zastosowane w opakowaniach

" "

balsaméw do ust ,,(...) Nawilzajacy balsam do ust Zmyslowa jagoda", " (...) Nawilzajacy balsam do ust Soczysta



truskawka" oraz " (...) Nawilzajacy balsam do ust OrzeZwiajaca mieta", ktére na zorientowanym uzytkowniku, w tym
przypadku kobiecie uzywajacej zwykle szminek, blyszczkoéw lub innych kosmetykow do ust, nie wywoluja odmiennego
og6lnego wrazenia niz wzory wspolnotowe uprawnione;j.

Maja one bardzo podobny kulisty ksztalt, splaszczony w jednym miejscu (we wzorach w dwdch miejscach), stabilizujac
opakowanie, ulatwiajac jego uchwycenie i otwarcie. Pojemnik jest podzielony na dwie czeSci rownej wielkoSci,
skrecane ze soba, w dolnej umieszczony jest balsam uformowany w ksztalt potkuli. Nie ma pomiedzy nimi na tyle
istotnych réznic, ktére pozwolilyby na uznanie, ze — w ogbélnym wygladzie — opakowania (aplikatory) sa zupelnie
odmienne. Drobne réznice w ksztalcie opakowania, splaszczeniach i ich formie (cechy te maja charakter funkcjonalny
i podlegaja pominieciu przy ocenie podobienstwa) oraz w delikatnym $cieciu balsamu wynikajacym ze splaszczenia
gbrnej cze$ci pojemnika nie sa wystarczajace dla przyjecia braku tozsamosSci ogblnego wrazenia zorientowanego
uzytkownika.

Wysokiego stopnia podobienstwa wzoréw przemyslowych zastosowanych w produktach pozwane;j:

do wzoréw wspdlnotowych zarejestrowanych na rzecz powddki pod numerami (...)- (...), (..)- (...), (..)- (..),
a w szczegdlnosci do wzoru nr (...)- (...) nie usprawiedliwiaja szczeg6lne ograniczenia swobody twdrczej. Prawie
identyczny jest:

- kulisty ksztalt wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr (...)- (...):
(o.r). D). (LY. ). (Ll2).6 wzordw zastosowanych w opakowaniach produktéw pozwanej, np.:

, podzial pojemnika na dwie cze$ci, ktorych styk stanowi wyraznie zarysowana linia: (...). (...).71, spos6b zamykania
oraz Sciecie (jedno lub dwa) stabilizujace i ulatwiajace uchwycenie pojemnika przy jego otwieraniu i zamykaniu
widoczne w rzutach (...).1-3 1 5 oraz w produkcie .

Swym wygladem wzory opakowan produktow stron zdecydowanie r6znia sie od tych uzywanych dla konkurencyjnych
produktow, ktérych przyklady przedstawione w motywach pozwu wskazuja na istnienie na rynku pojemnikéw o
bardzo réznorodnych ksztaltach:

Swobody tworczej projektanta nie ograniczaja przy tym wzgledy funkcjonalne, poza konieczno$cia zapewnienia
przestrzeni, w ktdrej znajduje sie balsam i odpowiedniego zamkniecia opakowania.

Zasadnoéci twierdzen powoddek o naruszeniu wylgczno$ci uzywania spornych wzoréw opakowan kosmetykow nie
podwazaja zarzuty ani twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew. Z niewiadomych przyczyn spoélka (...) odwoluje
sie do przepiso6w prawa krajowego, ktore w tym postepowaniu maja zastosowanie w bardzo ograniczonym zakresie
(sposobow usuniecia skutkdw naruszen). Takze orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego nie jest adekwatne
do wyjasnienia okoliczno$ci sprawy ze wzgledu na odmienny przedmiot i zakres ochrony wzoréw wspoélnotowego i
przemystowego, ktorego pozwana zdaje sie nie dostrzegac.

Spolka (...) nie przedstawila tez zadnych twierdzen, a tym bardziej dowoddéw, by wykazaé¢ brak podobienstwa
zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych i przeciwstawionego im wzoru przemyslowego zastosowanego w
opakowaniu produktu kosmetycznego (...). Nie dowiodla ograniczen zakresu swobody tworczej, ktére moglyby
uzasadnia¢ tak wysoki stopien podobienstwa ksztaltu, proporcji i ukladu linii aplikatorow balsaméw stron. W
istocie tego rodzaju opakowanie powinno zawiera¢ zamykang przestrzen, w ktérej umieszczany jest balsam, nic
jednak nie thumaczy wlaéciwie identycznosci kulistego ksztaltu, sposobu zamkniecia i proporcji oraz naciec¢ stuzacych
wygodnemu ustawieniu/uchwyceniu pojemnikéw przedstawionych we wzorach stron. Kolorystyka oraz oznaczenia
(znaki towarowe i napisy) nie maja istotnego znaczenia przy ocenie podobienstwa wzordw, przedmiotem ochrony sg
bowiem graficznie przedstawione kontury, ktére — kopiuja opakowania kosmetykéw pozwanej.



Spolka (...) nie odniosla sie takze do zakresu dochodzonych roszczen (k.238), w szczegdlnosci (pomimo skierowania
wyraznego pytania do jej pelnomocnika) nie stwierdzila, ze Zadania powddek sa nadmierne, nieuzasadnione sposobem
dzialania pozwanej i zakresem naruszenia praw wylacznych spoélki (...).

Uznajac, ze pozwana narusza prawa wylaczne spolki (...), sad:

I. zakazal pozwanej oferowania, wprowadzania do obrotu i skladowania w tych celach oraz importu na terytorium
Unii Europejskiej balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1 — 6,

1. 2.

3. 4.
5. 6.

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 (na podstawie art. 89 ust. 1a rozporzadzenia);

II. zobowigzal pozwana do podania na wlasny koszt do publicznej wiadomo$ci informacji o tredci: ,Wyrokiem z dnia
23.03.2016 1. Sad Okregowy w W. zakazal (...) spotce z 0.0. w W. oferowania, wprowadzania do obrotu i sktadowania w
tych celach oraz importowania na terytorium Unii Europejskiej balsamoéw do ust pod nazwa "(...) Nawilzajacy balsam
do ust", gdyz dzialania te stanowia naruszenie przystugujacych (...) w L. zarejestrowanych wzoréw wspo6lnotowych
stosowanych w produktach E. (...).", poprzez umieszczenie powyzszej informacji na stronach internetowych pod
adresami: (...) i (...), bez opatrywania jej jakimkolwiek dodatkowym komentarzem lub komunikatem, w sposéb
widoczny bezposrednio po otwarciu strony, w pionowej ramce o wysokosci calej widocznej czeéci strony internetowe;j
i szerokoSci V4 szeroko$ci strony internetowej, w sposob ciagle widoczny i przesuwajacy sie przy przewijaniu strony w
dot lub w gore, capping o wartoSci co najmniej 10, czarng czcionkg Arial o rozmiarze co najmniej 12 pt na bialym tle,
z zachowaniem interlinii 1,15 wiersza, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia i utrzymywanie go
przez okres co najmniej 2 tygodni (na podstawie art. 287 w zw. z art. 292 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzadzenia);

III. nakazal pozwanej zniszczenie na wlasny koszt w terminie dwoch tygodni od dnia uprawomocnienia sie wyroku,
stanowiacych jej wlasno$¢ balsaméw do ust w opakowaniach o wygladzie przedstawionym w punkcie I. na fotografiach
1-6, 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, w tym balsamoéw zajetych 28 stycznia 2016
r. przez Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Srodmiescia R. M., wskazanych w protokole
zajecia ruchomosci z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt Km 953/16, oddanych (...) sp. z o.0. z siedzibg w W., pod
dozor i znajdujacych sie w magazynie pod adresem ul. (...), (...)-(...) S. (na podstawie art. 286 w zw. z art. 89 ust. 2
rozporzadzenia).

Zmiany sformulowan nalozonych na pozwang zakazéw i nakazéw uzasadnialy orzeczenie o
czesciowym oddaleniu powédztwa. O kosztach sqd orzekl na podstawie art. 98 i art. 745 k.p.c. —
odpowiedzialnosci za wynik sporu. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata
zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego
adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokoSci naleznej wedlug przepiséw o
wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnoéci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosciz 28/09/2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze
pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do
jej wyjaénienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne okreSlone w



rozdzialach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokosé
zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z
rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

W rozliczeniu kosztéw Sad uwzglednil: oplate od pozwu (2.500 zl) i wniosku o udzielenie zabezpieczenia (200
z}), koszty zastepstwa procesowego w minimalnej wysokoéci (1.680+17 zl) oraz koszty zastepstwa procesowego w
postepowaniu zabezpieczajacym w minimalnej wysokosci (1.680+17).

Zarzqdzenie: (...)
k. (...)

13/04/2016 1.



