Sygn. akt XXII GWzt 56/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2015 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2015 r. w Warszawie

sprawy z powodztwa (...) spélka z ograniczong odpowiedzialnosciq sp6tki komandytowej w L.
przeciwko SPOEDZIELNI (...) wW.

- 0 ochrone praw do znakéw towarowych i wzoru wspoélnotowego

1. oddala powddztwo;

2. zasadza od (...) spblka z ograniczona odpowiedzialnoécia” sp6tki komandytowej w L. na rzecz Spoldzielni (...) wW.
kwote 4.457 (cztery tysiace czterysta piec¢dziesigt siedem) ztotych tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

3. nakazuje pobranie od (...) spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia” spotki komandytowej w L. na rzecz Skarbu
Panstwa Sadu Okregowego w Warszawie kwoty 10.000 (dziesie¢ tysiecy) tytulem nieuiszczonej cze$ci oplaty sadowe;.

Sygn. akt XXII GWzt 56/14

UZASADNIENIE

Pozwem zlozonym 18/08/2014 r., po sprecyzowaniu powoédztwa na rozprawie 13/10/2014 r.

i14/12/2015 r., (...) spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq” spotka komandytowa w L. zqgdala
ochrony stowno-graficznych znakow towarowych (...) (R- (...)), (...) (R- (...)), (...) (R- (...)) i wzoru
wspolnotowego P. (...) ( (...) (...)- (...)), a takze ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji,

poprzez:

1. zakazanie Spoldzielni (...) w W. wprowadzania do obrotu produktéow kosmetycz-nych E. (...) oraz (..) w
opakowaniach tudzgco podobnych do produktéw p. (...), (...), (...) oraz P. (...);

2. zakazanie pozwanej reklamy w jakiejkolwiek postaci produktéow k. (...) oraz (...) w opakowaniach tudzaco
podobnych do produktow p. (...), (...), (...) oraz P. (...);

3. usuniecie skutkéw naruszen przez zniszczenie opakowan i materialow reklamowych zawierajacych sporne
oznaczenia naruszajace prawa powodki, o ktérych mowa powyzej,

4. nakazanie pozwanej zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci w kwocie 100.000 zl, osiagnietych ze sprzedazy
produktéw kosmetycznych zawierajacych oznaczenia E. (...) oraz (...) w opakowaniach ludzaco podobnych do
produktow p. (...), (...), (...) oraz P. (...);



5. zasadzenie od pozwanej na rzecz powodki tytulem odszkodowania kwoty 100.000 z} z ustawowymi odsetkami od
daty wniesienia pozwu;

6. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomo$ci przez okres 100 dni calosci wydanego orzeczenia przezjego
publikacje na stronie internetowej www.swit.com.pl w terminie dwdch tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia;

7. nakazanie pozwanej opublikowania w terminie dwbch tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia w dziennikach
(...) i Gazeta (...) , w wydaniach krajowych na stronach poswieconych prawu lub gospodarce, trzykrotnego
o$wiadczenia (12 cm x 12 ¢cm) o tresci: ,, Spoldzielnia (...) z siedziba w W., przeprasza spoélke (...) Sp. z 0. 0. Spodtka
(...) z siedziba w L. za naruszenia przystugujacych jej praw ochronny na znaki towarowe (...) (R- (...)) (...) (R- (...)),
(...) (R- (...)) i prawa ze wspoOlnotowego wzoru przemystowego P. (...) (...)- (...) oraz za dokonanie na szkode (...) Sp.
z 0. 0. Spolka (...) czyndéw nieuczciwej konkurencji.

Spoldzielnia (...) z siedziba w W. przeprasza wszystkich klientow, ktérzy omytkowo nabyli wprowadzone przez nig
do obrotu produkty kosmetyczne w opakowaniach tudzaco podobnych do produktéow A. (...), (...), (...) oraz P. (...) w
przekonaniu, iz s to towary pochodzace od (...) Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa. Zarzad Spéldzielni Inwalidow S.
z siedzibg w W..”

z upowaznieniem powddki do zastepczego wykonania obowigzku na wypadek nieopublikowania o$wiadczen we
wskazanym terminie i formie. (k.6-121, 152, 207)

Spéldzielnia (...) w W. wniosla oddalenie powo6dztwa i zwrot kosztow postepowania. Zarzucila, ze powddka nie
wykazata okolicznosci faktycznych mogacych by¢é podstawa zglaszanych zadan, spelnienia przestanek uzasadniajacych
udzielenie jej ochrony przed naruszeniami. Wyjasnila, ze jeszcze przed wszczeciem postepowania zaprzestala
uzywania kwestionowanych opakowan, zmieniajac ich szate graficzng. (k.133-149)

Whioski spoélki (...) o udzielenie zabezpieczenia roszczen i zabezpieczenie dowodow oddalone zostaly postanowieniem
wydanym 13/10/2014 r. (k.9, 156) 25/11/2015 r. uwzgledniajac zgodny wniosek stron Sad postanowil o zawieszeniu
postepowania (k.171), ktére podjeto na wniosek powddki 23/11/2015 r. (k.181, 184)

Sad ustalil:

(...) Spoltka z ograniczona odpowiedzialnoscia” spotka komandytowa w L. jest nastepca prawnym (...) Spotka z
ograniczong odpowiedzialno$cig” spo6tki komandytowo-akeyjnej powstalym w wyniku jej przeksztalce-nia uchwalg
walnego zgromadzenia spdlki podjeta 21/10/2013 r. (bezsporne — tak tez odpis z KRS k.19-22) Producentem
cenionych na rynku i nagradzanych kosmetykéw oferowanych do sprzedazy pod marka E. (...) zaréwno w Polsce jak
iza granica jest (...) S.A. w L.. (dowo6d: dowody rzeczowe, wydruki k.28-47, 166)

Powddka jest uprawniona do krajowych stowno-graficzno-przestrzennych znakéw towarowych:
-E.(...))nrR-(..),

- E. (...) REKAWICZKI odzywczo-ochronny krem do rqk 12 h formula ochronna (...) nourishing and
protective hand cream nr R- (...),

-E.(...) DLONIEY. (...) nr R- (...),

chronionych od 16/10/2007 r. dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kremy, emulsje, ptyny, zele i oliwki do
skory, maseczki do peelingu, Srodki do rozjasniania skory, preparaty kosmetyczne do ujedrniania skory). (dowod:
wydruki z bazy internetowej (...) k.48-56, ogledziny treéci bazy na rozprawie 13/10/2014 r.)



Powodka jest takze uprawniona do wylacznego uzywania wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...)- (...) w dniu 3/02/2011 r. przedstawiajacego ornamentacje
opakowania kosmetykow, pojemnik na kosmetyki z elementem stownym E. (...) o wygladzie:

(...). (.. (..). (...).4 . (dowod: ogledziny treSci bazy (...) na rozprawie 13/10/2014 1.)

Znaki towarowe i wzor sg uzywane w opakowaniach produktow kosmetycznych oferowanych do sprzedazy w sklepach
sieciowych i drogeriach. (bezsporne — tak tez dowody rzeczowe, fotografie k.64-72, 91-92, 99-103)

Spoldzielnia (...) w W. prowadzi od 1944 r. dzialalno$¢ gospodarcza na rynku produktéw chemicznych, kosmetycznych
iz tworzyw sztucznych. (bezsporne — tak tez odpis z KRS k.23-26v) Swoje kosmetyki opatruje m.in. oznaczeniami E.
i (...). W przeszloSci pozwana byla uprawniona do stownych znakéw towarowych:

- E. - zarejestrowanego pod numerem R- (...), dla towaréw w Kklasie 3. klasyfikacji nicejskiej (wyroby kosmetyczne,
zwlaszcza wody toaletowe i perfumy), prawo ochronne wygasto 25/09/2009 r.,

- (...) zarejestrowanego pod numerem R- (...), dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (§rodki kosmetyczne do
pielegnacji skory, kremy, balsamy, §rodki do czyszczenia i zmywania skory, Srodki do kapieli, preparaty stosowane
przy goleniu, $rodki kosmetyczne do wloséw, zwlaszcza $érodki do mycia, pielegnacji i ukladania wloséw, Srodki
higieniczno-kosmetyczne), prawo ochronne wygasto 20/03/2006 r. (dowod: wydruki z bazy (...) k. 138-139).

W 2014 roku na rynku dostepne byly towary (m.in. kremy do rak i paznokci) w opakowaniach z oznaczeniem
zawierajacym stowa E. (...) pisane wielkimi literami, zlota czcionka, u goéry i u dotu podkreslone zlota pozioma
linig, na bialym tle, m.in. . (bezsporne — tak tez dowody rzeczowe, fotografie k.59-63, 73-85, 140) Obecnie pozwana
uzywa dla swych produktéw odmiennych opakowan. (dowod: fotografie k.141, 142 — brak dowodu przeciwnego) Pod
oznaczeniem (...) spdldzielnia oferowala antybakteryjny tonik oczyszczajacy w opakowaniu o wygladzie (bezsporne
— tak tez dowody rzeczowe, fotografie k.93-98)

Sad zwazyl:
1. Naruszenie praw do znakoéw towarowych:

Podstawowg funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu odbiorcy mozliwos$ci
okreslenia pochodzenia towaru lub uslugi nim oznaczonych, odrdznienia ich (bez ewentualnego wprowadzenia w
blad) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-pejskiego Trybunalu Sprawiedliwoéci [obecnie
Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej] z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 H.-La R., z 18/06/2002 r. w sprawie
C-299/99 P., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sadu Unii Europejskiej [poprzednio Sgdu Pierwszej
Instancji] z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 1. for life)

Prawo wylaczne przyznawane jest, aby umozliwi¢ wlascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdlnych
interesow, zadbanie o to, by znak ten mog} pelni¢ wlasciwe sobie funkcje : wskazywania konsumentom pochodzenia
towaru/ustugi, jakoSciowa, reklamowsa, komunikacyjng i inwestycyjng. Wykonywanie tego prawa jest
zastrzezone dla przypadkow, w ktorych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia
negatywnie wplywa lub moze wplywaé na ktéorgkolwiek z tych funkcji. (por. wyroki Trybunatlu z
22/09/2011 1. w sprawie C-482/09 B. B., z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L'O.iin., z 23/03/2010 r. w sprawach
potaczonych C-236-238/08 G. France i G.)

Zgodnie z art. 153 ust.1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoéci przemystowej, przez uzyskanie prawa ochronnego
nabywa sie wylaczno$¢ uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego w szczego6lnoSci na:



1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych ochrona lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych
towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze
oferowaniu lub §wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub zwigzanych ze
Swiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wlascicielowi prawo wylacznego i niezakl6conego uzywania znaku towarowego
oraz zakazania innym osobom, ktdre nie maja jego zgody uzywania w obrocie:

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarow;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towardw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci
ryzyko skojarzenia znakow;

3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu
do jakichkolwiek towardw, jezeli moze to przynieS¢ uzywajacemu nienalezna korzy$é lub byé¢ szkodliwe dla
odrozniajacego charakteru badz renomy znaku wezeéniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zadaé od osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

+ na zasadach ogoélnych albo

» poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody
na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usuniecia skutkoéw naruszenia,
dajac sadowi uprawnienie m.in. do rozstrzygniecia o bedgcych wlasno$cia naruszajacego srodkach i materialach,
ktoére zostaly uzyte do oznaczenia towarow lub ustug. Sankcje zakazowe moga by¢ przy tym stosowane w sytuacji
naruszenia lub realnej grozby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.) Ograniczenie
to nie odnosi sie do zadan usuniecia skutkéw dokonanych wcze$niej naruszen, o ktérych mowa w art. 286
p-w.p., a takze w art. 287 ust. 2 stosowanym w odniesieniu do znaku towarowego poprzez art. 296 ust. 1a p.w.p.
Odmiennie od ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktéra w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., uprawnia powoda
do Zadania zlozenia przez naruszyciela jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tresci i w
odpowiedniej formie, dla naruszen praw do znaku towarowego art. 287 ust. 2 przewiduje orzeczenie przez sad,
na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czeSci albo caloéci orzeczenia lub informacji
o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym przez sad. Zadanie zlozenia oéwiadczenia o przeproszeniu za
naruszenie prawa do znaku towarowego (takze wzoru przemystowego i wspolnotowego) nie ma podstawy prawne;j
w obecnie obowigzujacych przepisach.

Prawo na znak towarowy ma charakter formalny, by wiec skutecznie dochodzi¢ ochrony przed naruszeniami
uprawniony powinien przedstawic §wiadectwa wydane przez Urzad Patentowy RP, z ktérych wynika udzielenie prawa
oraz przedmiot i zakres wylaczno$ci uzywania znaku towarowego. Wystepujac z pozwem spoélka (...) ograniczyla sie
do zlozenia wydrukéw z internetowej bazy pod adresem uprp.pl, ktorej kompletnosé i aktualno$¢ budzi zasadnicze
zastrzezenia Sadu. DoSwiadczenie orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, ze z informacji z bazy mozna
korzystac jedynie uzupekiajaco. Poniewaz jednak pozwana spétdzielnia nie kwestionowala praw powodki do znakéw
towarowych i wzoru wspélnotowego, a jedynie zasadno$¢ zarzutu ich naruszenia, Sad zapoznat sie z treSciami strony



internetowej krajowego i wspolnotowego urzeddw rejestracyjnych, by okresli¢ zakres ochrony przyznany powodce w
efekcie rejestracji znakéw towarowych i wzoru.

Nie ulega watpliwoéci, ze pozwana nie uzywa dla swych kreméw opakowan, ktére bylyby identyczne z
przedstawionymi jako znaki towarowe, powddka za§ w zadnej mierze nie wykazala renomy znakéw R- (...), R-
(...) i R- (...), dzialanie pozwanej nie wypelnia wiec znamion naruszenia zdefiniowanego w pkt 1 i 3 ust. 2 art.
296 p.w.p. Ocena jego zgodno$ci z prawem mogla by¢ dokonana wylacznie w oparciu o przepis art. 296 ust. 2
pkt 2 p.w.p. Zastosowanie wzgledem pozwanego sankcji zakazowych i nakazanie mu usuniecia skutkoéw naruszen
warunkowane jest w tym przypadku udowodnieniem przez powoda faktu naruszenia jego praw poprzez uzywanie
dla identycznych lub podobnych towaréw oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego, co moze
wprowadza¢ nabywce w blad, ktére obejmuje w szczegbdlnoSci ryzyko skojarzenia znaku i oznaczenia.

Ocena identyczno$ci lub podobiefistwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego
powinna sie opieraé na ich zgodno$ci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywacé catosciowo, a
decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrbézniajace (dominujace), a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane
za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelien — wszystkie jego
elementy, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostana dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunalu z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)) Dwa znaki towarowe sa do
siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcéw, s3 przynajmniej czeSciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia,
czy w konkretnym przypadku znaki sa identyczne, czy tez mozna moéwié zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich calo§ciowego oddzialywania na
percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki
Trybunalu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P (...) SA)

Dokonujac oceny podobienstwa towarow i uslug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki charakteryzujace
zachodzace miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie, spos6b uzywania lub korzystania
z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak
wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.)

CaloSciowa ocena zaklada pewna wspdlzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegoélnosci
podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towardéw (ustug), ktorych one dotycza, przy czym niski stopien
podobienstwa towaroéw (uslug) moze by¢ zrownowazony znaczacym stopniem podobienistwa znakéw i odwrotnie.
(zasada wzajemnej zaleznoSci - tak wyroki Trybunatlu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M., 213/09/2007 r. w sprawie
C-234/06 1. F., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.) W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad istnieje, gdy znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow moglaby zosta¢ skloniona do
omylkowego zakupu towaru pozwanego, mys$lac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub uslugi
pochodza z tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie moglaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powiazanych ze soba gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z (...) r. w sprawie C-39/97 C., z 4/05/1999
r. w sprawach polaczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing C. P., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z
2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C. K. K.)

Prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposéb caloSciowy, wedlug sposobu
postrzegania okre$lonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego
przypadku, szczegélnie wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow lub ustug, ktérych one
dotycza. (tak wyroki Trybunatlu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M.,
z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P B. oraz wyroki Sadu z 9/07/2003
r. w sprawie T-162/01 G. (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L. B.) Wlasciwy krag odbiorcow sklada
sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym
poziom uwagi konsumentéw moze sie roznie ksztaltowaé w zaleznoéci od kategorii towaréw lub ushug. (tak wyroki
Trybunalu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r.



C-361/04 R. P.) Przecietny konsument rzadko ma mozliwoé¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania r6znych
znakéw towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaly ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrbzniajacy znaku, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy
(znajomosci, rozpoznawalnoéci na rynku). (tak wyroki Trybunalu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z
11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...)1z29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspdlzalezno$¢ pomiedzy znajomos$cia znaku wéréd odbiorcow, a jego charakte-rem odrozniajacym,
im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajg-cy. Przy ocenie, czy znak cieszy
sie wysoce odrdzniajacym charakterem wynikajacym z jego znajomos$ci wérod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie
istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szczegdlnoSci udzial znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i
dlugosé okresu jego uzywania, wielkosé inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udzial
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych
z okre$lonego przedsie-biorstwa, jak réowniez o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych lub stowarzyszen
zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.-W.) Ciezar udowodnienia sily znaku
towarowego i jego odrbzniajacego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W ocenie Sadu zgromadzony w sprawie material dowodowy przemawia przeciwko uznaniu, ze pozwana narusza
prawa wylaczne do znakéw towarowych R- (...), R- (...) i R- (...) zarejestrowane m.in. dla kreméw. Dla identycznych
towarow pozwana uzywala opakowan, ktére maja identyczny ksztalt tuby, typowy i czesto spotykany na rynku, jednak
ich kolorystyka (biala) z kolorowa zakretka korespondujaca z barwa centralnie umieszczonej grafiki oraz oznaczenia
stowne i graficzne - m.in. - s3 odmienne od tych przedstawionych w znakach powodki. Nalezy przede wszystkim
zwroci¢ uwage na to, ze zostaly one zarejestrowane jako slowno-graficzno-przestrzenne w kolorze lilowym z fioletowa
zakretka i napisami: E. (...) (R- (...)), E. (...) REKAWICZKI odzywczo-ochronny krem do ragk 12 h formula ochronna
(...) nourishing and protective hand cream (R- (...)) i E. (...) DLONIE Y. (...) (R- (...)), nieprawidlowe byloby zatem
uwzglednianie przy poréwnaniu niektérych tylko z elementéw znakoéw, z pominieciem innych choé¢ nie majg one
charakteru wylacznie opisowego.

Znaki towarowe przedstawiajace opakowanie kremu powo6dki maja znikoma pierwotna zdolno$é odrézniajaca (brak
dowodu przeciwnego), poza elementem stownym (...) ksztalt tuby, kolorystyka, wizerunek rak i opisy stlowne nie
sq na tyle dystynktywne, by w szczeg6élny sposéb zwracaé uwage nabywcy kosmetykéw, wskazujgc mu pochodzenie
towaru. Powddka nie przedstawila zadnych dowodéw pozwalajacych na ustalenie, ze znaki staly sie rozpoznawalne w
relatywnym kregu konsumentéw w wyniku ich intensywnego uzywania.

Znaki towarowe powodki zostaly zarejestrowane jako stowno-graficzno-przestrzenne, zakres ich ochrony obejmuje
zatem lacznie postrzegane elementy slowne, elementy graficzne i forme przestrzenng. Oznaczenie uzywane przez
pozwang rézni sie od kazdego ze spornych znakéw. Znak E. (...) (R- (...)) sklada sie z sze§ciu wyrazéw. Zadnym z nich
nie jest ,exclusive”, ktéry - wbrew zarzutom powodki - nie jest podobny do wyrazu (...) fonetycznie, wizualnie ani
koncepcyjnie. Dodatkowo, stowo (...) jest pisane dwubarwng czcionka, litery (...) sa w kolorze ciemnozlotym, a litery
(...) jasnym, inaczej niz w jednorodnym kolorystycznie oznaczeniu pozwanej. Uzupelniajace je stowo ,,cosmetics” ma —
w odniesieniu do kosmetykéw charakter Scisle opisowy. W warstwie graficznej znak towarowy sklada sie z fioletowego
tla, na ktérym przedstawione sa dlonie w zlotej prostokatnej ramce. W tak zarejestrowanym znaku, za dominujace
nalezy uzna¢ zestawienie koloréw (jasny i ciemny fiolet) oraz uklad poszczego6lnych elementéw stownych i graficznych.
One same, szczegoblnie wizerunek dloni, maja charakter opisowy, wskazujac rodzaj i przeznaczenie towaru, dla ktérego
znak zostal zarejestrowany.

Znak towarowy E. (...) REKAWICZKI odzywczo-ochronny krem do rak 12 h formula ochronna (...) nourishing and
protective hand cream (R- (...)) sklada sie az z dwudziestu sléw, a zadnym z nich nie jest ,,exclusive”. W odniesieniu do
niego aktualne sg uwagi dotyczace braku podobienstwa znaku R- (...). Znak towarowy E. (...) DLONIEY. (...) (R-(...))
sklada sie z sze$ciu wyrazow, zadnym z nich nie jest ,,exclusive”. I w odniesieniu do niego aktualne sa uwagi dotyczace
braku podobienstwa znaku R- (...).



W znakach powodki najbardziej odrozniajacym jest element stlowny E. (...), znany nabywcom takze z oznaczen
innych produktéw kosmetycznych, ktorego nie powtarza pozwana w swych opakowaniach. W tym samym miejscu
opakowania umieszcza pisane podobng czcionka w zlotym kolorze, z podkre§lnikami stowa E. (...). Jakkolwiek sg
one graficznie podobne do napisu E. (...) to nie sa z nimi identyczne fonetycznie, wizualnie ani koncepcyjnie. Przy
poréwnaniu nie mozna takze pominaé pozostalych elementéw slownych znakéw powodki, ktére nie wystepuja w
oznaczeniu opakowania kremo6w pozwanej, ich catkowicie odmiennej kolorystyki i grafiki umieszczonej centralnie w
ramce. Elementy te - niemajace charakteru li tylko opisowego — musza by¢ brane pod uwage przez Sad, nabywca
bowiem (rozsadny i uwazny) nie tylko patrzy na grafike opakowania ale przede wszystkim czyta (calkowicie odmienne
w tym przypadku) napisy. Niewatpliwie potrafi odrézni¢ napis E. (...) od E. (...), szczeg6lnie ze to drugie stowo
(odniesione do kosmetykéw) uzna za opisowe. Podobienstwo graficzne opakowan nie moze stanowi¢ podstawy do
stwierdzenia, ze na plaszczyznie graficznej, fonetycznej lub koncepcyjnej znaki towarowe powddki i opakowania
pozwanej moga byé¢ uznane za identyczne. Sad nie podziela argumentacji przedstawionej przez pelnomocnika
powodki na rozprawie 14/12/2015 r. (k.207-208), przekonujacego, ze dla okreslenia pochodzenia towaréw stron
wg konsumenta decydujace beda czcionka, kolorystyka napisu, podkreélniki, ramka i te same pierwsza i ostatnia
litery E ... E (E., E.) w jednym z elementéw stlownych oznaczenia. Moglby skojarzy¢ znaki i oznaczenia stron jedynie
nabywcy pozbawieni umiejetnosci czytania i rozumienia, ktérzy nie moga by¢ uznani za konsumentéw, z punktu
widzenia ktorych sad ocenia ryzyko konfuzji. Trudno tez znaleZ¢ w materiale dowodowym podstawe do stwierdzenia,
ze konsumenci tacy w znacznej liczbie mogliby zosta¢ wprowadzeni w blad.

Sad stwierdza, ze zaoferowany mu material dowodowy nie daje podstaw do uznania, iz Spo6ldzielnia (...) narusza prawa
powodki. Jakkolwiek uklad elementéw slownych i graficznych opakowan pozwanej moze sie kojarzy¢ ze znakami
towarowymi powodki (czcionka, kolor liter, podkreslenia, prostokatna ramka), to poszczegédlne slowa, majace
zdecydowanie charakter bardziej od grafiki dystynktywny, ich znaczenie i brzmienie sg calkowicie rozne. Nalezy wiec
wykluczy¢ istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej w rozumieniu uznania, ze znaczna liczba konsumentéw moglaby
uznaé, ze kosmetyki E. (...) w kwestionowanych opakowaniach moglyby by¢ uznane za pochodzace od powo6dki
lub przedsiebiorstwa powigzanego z nia gospodarczo. Nie mozna zatem uzna¢ dzialan pozwanej za bezprawne,
odpowiadajace definicji art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Z tej przyczyny Sad oddalil powodztwo oparte na zarzucie
naruszenia praw do znakéw towarowych R- (...), R- (...) i R- (...), jako nieuzasadnione.

Za oddaleniem powodztwa w zakresie roszczen z pkt 1-3 przemawia takze ich nieprawidlowe sformulowanie. Pomimo
zwrécenia jej uwagi przez Sad, powodowa spotka podtrzymala roszczenia zbyt ogdblne, nieprecyzyjne, niejasne,
sformulowane w sposéb niesamodzielny. Nalozenie na pozwana tak okreslonych obowigzkéw spowodowaloby, ze
decyzja o ich prawidlowym wykonaniu — stwierdzenie, ze okre$lone opakowania sg lub nie tudzaco podobne do
produktéw powodki nalezalaby do organu egzekucyjnego, ktoéry nie jest wlasciwy do rozstrzygania o naruszeniu
(lub nie) praw powodki. Spotka odnosi przy tym naruszenie do jej ,produktéw” cho¢ na dowodach rzeczowych
jako producenta kosmetykéw wskazano (...) S.A., a nie znakéw towarowych i wzoru wspélnotowego, dodatkowo
wskazanych wylacznie z nazwy ((...), (...), (...), P. (...)), a nie z cech charakterystycznych opakowan. Nalezy wyjasni¢,

ze sankcje zakazowe maja skutek na przyszlo$é, stad zadania powodki odnosi¢ sie moga do innych takze niz
kwestionowane obecnie opakowan. Dla ich skutecznego dochodzenia konieczne bylo dokladne, precyzyjne i jasne
wskazanie cech decydujgcych o naruszeniu praw do znakéw towarowych (takze wzoru wspolnotowego). Uzycie
okreélenia ,fudzaco podobne” dla okreslenia przedmiotu zakazu nalezy uznac za oczywiScie nieprawidlowe.

Roszczenia zakazowe z pkt 1 i 2 pozwu nie nadajg sie do uwzglednienia takze z tej przyczyny, ze powddka nie
udowodnila, iz w dacie zamkniecia rozprawy pozwana uzywala kwestionowanych oznaczen lub istnieje grozba
naruszenia w przysztoSci praw powodki. (a contrario art. 285 p.w.p.) Nie tylko nie odniosla sie do zgloszonego w
odpowiedzi na pozew zarzutu zmiany wygladu opakowan kreméw ale przede wszystkim nie przedstawita dowodow
aktualno$ci naruszen po podjeciu postepo-wania, tj.: oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamy kosmetykow w
spornych opakowaniach.

2. Naruszenie prawa do wzoru wspoélnotowego:



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. (art. 1 ust. 3) Rozporzadzenie zawiera legalna definicje,
zgodnie z ktora wzorem jest postac catego produktu lub jego czeSci, wynikajaca w szczegoblnosci 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, wizualnie postrzegalne.

Prawo do wzoru moze by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie
0 uniewaznienie, wywolanego :

1. wnioskiem zlozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Obaleniu domniemania wazno$ci, o ktorym mowa w art. 85, stuzy¢ wiec moga jedynie decyzja (...) lub wyrok sadu
wlasciwego w sprawach wzoréw wspolnotowych, stwierdzajace, ze uprawnionemu nie przystuguje prawo wylaczne
(art. 25 ust. 1¢).

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile spelnia 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) produktu, w ktérym wzor zostal uciele$niony lub do ktdrego zostat zastosowany,

- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy np. sprzedazy, 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 ucieleSniony w produkcie pozwanego jest
na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywoluja one na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego ogolnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode twoércza. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony
obejmuje bowiem kazdy wzor, ktéry nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogolnego wrazenia
(ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien swobody tworcy (ust.2). Okre$laja 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 sposoéb wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identycznoéci z wzorem wspdlno-towym wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepo-wania pomiedzy nimi r6znic
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 ogoélnym 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$é 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 zdolnoSci rejestracyjnej
(indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzor 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
szczegolow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzor
bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze
bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. PozZniak-
Niedzielska Wzor wspdlnoty. [w] Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych i oznaczen geograficznych w
Polsce po akeesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (uSwiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomosc
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreSlonej dziedzinie lecz osoba, ktora
tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. PoZniak-Niedzielska Ochrona wzorow
przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sagdu Unii
Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B.,z16/12/2010T.
w sprawie T-513/09 J.M. G.,z16/06/2011 . w sprawie T-68/10 S.T.,z9/09/2011r. w sprawie T-10/08 K. Y. (...))

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemystu tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne i handlowe. Sporne jest, czy takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.
Stopienn swobody tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
zwigzanych z wlasciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do
niego zastosowanie. Poréwnania ogo6lne-go podobienistwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy
nimi podo-bienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sa typowe i wspdlne
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlaSciwoSciach, ktore sa wyrazem tworczej swobody lub
odbiegaja od normy. (por takze p6zZniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S. vs B., z 16/12/2010 r. w
sprawie T-513/09 J. M. G., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S. T., z 13/11/2012 r. w sprawach polaczonych T-83/11
iT-84/11A.1.)

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 S./B.) Kompetencje sadu w tym zakresie nie moga by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego. (inaczej
Sad Najwyzszy w wyroku z 23/10/2007 r. II CSK 302/07) Normatywna ocena ogélnego wrazenia dokonywana jest
zgodnie z regulami okre$lonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwo$ci i Sadu Unii Euro-
pejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 G. P. Mon G. vs. PepsiCo). Ocenie podobienstwa /
odmiennoSci ogblnego wrazenia, jakie wywolujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzér uprawnionego i
wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktow
stron. Spos6b w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak
pomocniczo wykorzystany, jeéli nie ma watpliwosci co do jego tozsamoéci (pozwany nie kwestionuje identycznosci
wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjasnié, ze por6wnanie to rézni sie od ryzyka konfuz;ji
konsu-menckiej w prawie znakdéw towarowych, gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim
znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poré6wnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w



sposob bezposredni (szerzej : L. B. Wzor ... s.273-360), analizujac wystepujace miedzy nimi podobiefistwa i roznice.
(por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. M. G., 2 16/06/2011T.
w sprawie T-68/10 S. T., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K. Y. (...)) Bez znaczenia sg zatem oznaczenia wytworcy,
jego znaki towarowe, czy pelna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

Wlasciwe badanie ogolnego wrazenia wywolywanego przez wzory powinno laczy¢ konkretne ustalenia obiektywne,
powstale w wyniku poréwnania ogdlnych wrazenn wywolanych przez badane wzory, z pewna subiektywna oceng
wynikajgcg z uwzglednienia zakresu swobody tworczej dostepnej dla tworcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L.
B. Wz6r ... s.109) Na zakres swobody twdrczej wply-waja uwarunkowania zwiazane z przeznaczeniem produktu, jego
budowa, funkcjonalno$ciami, ogranicze-nia prawne, a w szczegdlnos$ci mozliwo$ci wzornicze w odniesieniu do rodzaju
produktéow, w ktérych wzér ma byé zastosowany. Przy ocenie ogélnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie
wizualne, jakie dany wzor wywoluje jako calo$é. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i caloSciowe, a nie
analityczne wyszukiwanie réznic. (A. Tischner, Przestanki zdolnoSci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System
Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wlasno$ci przemyslowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

W sprawach wzoréow wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych prawo krajowe, zaréwno materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszace sie do krajowego wzoru
przemyslowego. 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 $rodki :

a. zakaz kontynuowania dzialan, ktore naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialéw 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 Srodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczno$ci, przewidzianych 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, ktérej 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 czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreslonym
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$cia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz
Srodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlno$ci 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.

Prawo wylaczne spolki (...) nie bylo kwestionowane przez pozwana, jak chodzi o wazno$é wzoru, ktéry przedstawia
ornamentacje opakowania kosmetykéw, pojemnik na kosmetyki z elementem stownym E. (...) o wygladzie:
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Pozwana spoldzielnia uzywa dla kosmetykow opakowania w podobnych ksztalcie i kolorystyce, jednak jego etykiety w
elementach slownych i ukladzie graficznym sa calkowicie odmienne , tak ze zorientowany uzytkownik, ktory zwykle
uzywa tego rodzaju kosmetykdéw nie uzna ich w zadnym razie za podobne, szczegoélnie, ze w tym przypadku to nie
ksztalt i barwa (charakterystyczna dla tonikdéw) decyduja o indywidualnym charakterze wzoru opakowania ale wlasnie
etykiety. Skoro uprawniona zglaszajac wzoér zdecydowala sie zawrze¢ w nim zestaw informacji (czytelne napisy w
okre$lonym ukladzie), to elementy te wchodza w zakres ochrony i nie moga by¢ pominiete przy ocenie podobienstwa.

Wystepujac z pozwem  spoltka (...) nie przedstawila nie tylko $wiadectwa rejestracji  (...) ale takze
argumentacji umozliwiajacej Sadowi dokonanie oceny stanu sztuki, zakresu swobody twdrczej, podobienstwa wzoru
wspolnotowego i przeciwstawionego mu wzoru przemystowego przedstawiajacego opakowanie antybakteryjnego
toniku oczyszczajacego (...). Nie wykazala, ze wzér uciele$niony w opakowaniu produktu (...) Spéldzielni (...)
nie wywiera na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogblnego wrazenia. W braku dowodu naruszenia
zdefiniowanego w art. 10 cyt. rozporzadzenia nieuzasadnione s zatem zadania zakazania naruszen i usuniecia
skutkow naruszenia dochodzone na podstawie art. 89 ust. 1b rozporzadzenia oraz art. 287 ust. 11 2 w zw. z art. 292
ust. 1 p.w.p.iart. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzadzenia.

3. Naruszenie regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnoSci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz
klientow, nie moze jednak byé¢ traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w
celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z
30/09/1998 r. sygn. akt IACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00
OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy stwierdzil m.in., ze zaloZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
jest ochrona atrakcyjnej sily przedsiebiorcy oraz jej oddzialywanie na krag odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie
miedzy dzialaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajacym poza ustanowione reguly, nie za$ o ochrone
konkretnego osiagniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidlowos$ci zachowania sie i dzialania podmiotow
gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej
zasady wolnoéci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie rownowagi miedzy wolno$cia rynku i swoboda obrotu a
celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okre$§lonymi w art. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym
spelieniem nastepujacych przestanek :

 czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
« jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dzialanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badZ utrzymanie pozycji
rynkowej przedsiebiorcy, ktory jednak niekoniecznie musi mie¢ §wiadomo$¢ skutkow jakie rzeczywiscie moze
wywrzeé, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwoéci naruszenia intereséw innych uczestnikéw obrotu.
Konkurencyjne sg wylgcznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikéw wymiany rynkowej, majace
na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich towarow przez zwiekszenie wlasnej efektywnoSci gospodarczej
badZ oslabienie cudzej. Zagrozenie interes6w musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one byé¢ zdolne
wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddzialywaé na ich
sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane
przez potencjalnych adresatow. Obowiazek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego interesow
gospodarczych, a takze winy naruszyciela obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.



Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowiazujacych przepiséw, w szczegolnosci u.z.n.k., przepisow o
przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa wtasnosci, praw autorskich,
ochrony konsumentow, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieé nalezy podobnie do zasad wspolzycia spolecznego,
jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalno$ci gospodarczej. O tym, czy dane dzialanie jest sprzeczne z
dobrymi obyczajami, decyduje caloksztalt okolicznosci, a zwlaszcza cel, uzyte $rodki i konsekwencje przedsiebranych
dzialan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy
to od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kepinski Problemy ogé6lne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym wage
nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogodle lecz do zachowania przedsie-biorcéw w dzialalno$ci gospodarczej,
odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogélnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium
stanowilo poczucie godnoSci ogdtu ludzi myélacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy
moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalnoSci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z
26/09/2002 r. IIT CKN 213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna,
podlega ocenie sadu z punktu widzenia treSci, motywow i celu dzialania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne
z dobrymi obyczajami sa dzialania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spoleczno$c,
obowigzujacymi w okreslonym $rodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w spos6b ogdlny okresla
czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny, typizowane dodatkowo w
art. 5-17, ktére nalezy wykladacé tak, ze ogblne okreSlenie i przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegdtawiajace
pozostaja w nastepujacych relacjach:

« wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznac takze
dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przeslanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

» wymagania okre$lone w definicji art. 3 ust. 1 odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a klauzula
generalna pelni funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczegélnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie,
spelnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci jednak dzialanie nie wykazuje ktoregos$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np.
bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Za czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 mozna uznac¢ Swiadome korzystanie z cudzych praw
lub choéby pozycji wypracowanej przez innego przedsiebiorce stanowi dzialanie sprzeczne z prawem i narusza dobre
obyczaje kupieckie. Nie ulega watpliwoSci, ze w uczciwym obrocie gospodarczym istnieje norma, wedle ktoérej nikt
nie powinien czerpa¢ nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 2/01/2007 r.
V CSK 311/06) W kazdym przypadku odwolywania sie do klauzuli generalnej powod powinien zdefiniowaé czyn
nieuczciwej konkurencji w sposéb odmienny od stypizowanych w art. 5-17 ustawy, wykazujac spelnienie wszystkich
trzech przeslanek art. 3 ust. 1, dowodzac zaistnienia okoliczno$ci faktycznych, uzasadniajacych stawiany zarzut. Nalezy
przy tym wyjasnié, ze naruszenie prawa wylacznego do znaku towarowego, czy tez wzoru przemyslowego (takze
wspolnotowego) nie stanowi automatycznie czynu nieuczciwej konkurencji, chocby z tej przyczyny, ze odmienne
sa przedmioty ochrony, okolicznoéci decydujace o kwalifikacji prawnej i podlegajace udowodnieniu przez powoda
domagajacego sie ochrony przed dzialaniami pozwanego sprzecznymi z regulami uczciwej konkurencji, naruszajace
jego interesy gospodarcze.

Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia
stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktory ponioést okreSlone naklady na zaprojekto-wanie, wprowadzenie do
obrotu i promocje okre§lonego produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony
jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okolicznos$ci wskazanych w rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art.
3 ust. 1.



Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug
albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia, ilo$ci, jakosci, sktadnikow, sposobu
wykonania, przydatno$ci, mozliwo$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo
ushlug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z nich. Dla oceny sprzecznoSci dzialania pozwanego z
regulami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady wypracowane w prawie
znakow towarowych.

W przekonaniu Sadu pozwana nie dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 ani
zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie wskazala przedmiotu ochrony (produkt, oznaczenie, wyglad opakowania,
renoma itp.), nie zdefiniowala interesu gospodarczego ani relacji konkurencyjnych stron, nie przedstawila twierdzen
ani dowodow koniecznych do uzyskania ochrony. Nie wykazala pierwszenstwa rynkowego w odniesieniu do
produktéow (ich wytwoérca — jak wynika z opakowania — jest (...) S.A.), czy okreSlonych oznaczen. Samo tylko
posiadanie praw wylgcznych do znaku towarowego i wzoru wspolnotowego nie uzasadnia stawiania pozwanej zarzutu
dopuszczenia sie czynéw

Nalezy takze wskazaé na nieprawidlowo sformulowane zadanie, w o§wiadczeniu o przeproszeniu powodka odwoluje
sie tylko ogdlnie do czynéw nieuczciwej konkurencji. O braku naruszenia regul uczciwej konkurencji wskazanych
w art. 10 u.z.n.k. decyduja odmiennosci, o ktérych mowa byla w pkt 1., opakowania produktéw sa bowiem na tyle
rozne w warstwie stownej i graficznej, ze nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia nabywcow w blad co do
pochodzenia kreméw E. (...) i toniku (...) od spdiki (...) S.A. lub powddki jako wlasciciela znakoéw towarowych i wzoru
wspolnotowego.

Dodatkowo nalezy wyjasnic, ze warstwa slowna etykiety toniku (...), jego nazwa i uklad graficzny calkowicie réznia
sie od produktu p. (...) P. (...). Spolka nie wykazala dowodnie w tym postepowaniu, ze rozwazny nabywca pominie
elementy slowne etykiety, uznajac ze ksztalt i kolorystyka opakowania sa na tyle dystynktywne by zdominowac
wszelkie napisy, w szczeg6lno$ci nazwe produktu kosmetycznego. W przekonaniu Sadu, to wlagnie nazwa i stowny opis
zawarty w etykiecie wskazuja potencjalnemu nabywcy pochodzenie produktu kosmetycznego, a nie proste, niczym
nie wyr6zniajace sie ksztaltem, czy kolorystyka opakowanie.

Powodka nie przedstawila zadnej argumentacji a tym bardziej dowodow przekonujacych o naruszeniu przez pozwang
jej interesow gospodarczych w sposob zdefiniowany w art. 10 lub odpowiadajacy klauzuli generalnej art. 3 ust. 1
u.z.n.k., brak wiec podstaw do uwzglednienia powbddztwa w zakresie zadania podania do publicznej wiadomosci
o$wiadczenia o przeproszeniu. (a contrario art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)

O kosztach procesu Sqd orzekla na zasadzie odpowiedzialnosci za wynik sprawy - art. 98 k.p.c.,
obcigzajac nimi w calo$ci powddke. Do niezbednych kosztoéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza
sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata
oraz koszty sadowe. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Oplaty za czynno$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosSci okreéla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztoéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia.
(§ 2 ust.1.) Podstawe stanowia okreslone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od
sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$c¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(§ 4 ust.1). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt
18), nie uwzglednia ona dochodzonych lacznie roszczen pienieznych, przy wartoéci sporu powyzej 50.000 do
200.000 zl wynagrodzenie adwokata wynosi 3.600 zl. (§ 6 pkt 6) Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien
skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika pozwanej wykonujacego zawdd adwokata
jest wynagrodzenie w minimalnej wysokoSci.



Poniewaz, powodka nie uzupelnila naleznej oplaty stosunkowej od wartosci sporu podwyzszonej o 200.000 zt w
wyniku przedmiotowej zmiany powddztwa dokonanej na rozprawie 13/10/2014 r., Sad nakazal pobranie od powoda
na rzecz Skarbu Panstwa brakujacej kwoty 10.000 zk. (art. 3 ust. 2 pkt 11 art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28/07/2005 r.
o kosztach sadowych w sprawach cywilnych)

ZARZADZENIE
- odpis wyroku z uzasadnieniem doreczy¢ pelnomocnikowi powodki.
+ k. z wplywem lub za miesiac.
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