Sygn. akt XXIl GWzt 9/10

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2010 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 czerwca 2010 r.
sprawy z powddztwa D GmbH z siedzibg w L (Niemcy)

przeciwko k prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg pod firma M w K

o ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych i wzoréw Wspdlnoty

1. zakazuje pozwanej £ naruszania praw D GmbH w L z rejestracji stownych wspdlnotowych
znakéw towarowych DREAM BOX (CTM-002768794) oraz DREAM MULTIMEDIA (CTM-
002769909), to jest importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiornikéw
cyfrowych opatrzonych wspdlnotowymi znakami towarowymi DREAM BOX i/lub DREAM
MULTIMEDIA, niebedacych oryginalnymi produktami powoda;

2. zakazuje pozwanej naruszania praw powoda z rejestracji wzoru Wspdlnoty nr 000631783-0001,
to jest : importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiornikdw cyfrowych

nasladujacych ten wzér;

3. nakazuje pozwanej zniszczenie, na jego koszt, 52 cyfrowych odbiornikéw satelitarnych DREAM
MULTIMEDIA i/ lub BOX, o nazwie handlowej DM500S, zatrzymanych w dniu 5 grudnia 2009 r.
przez Oddziat Celny Port Lotniczy Gdarisk Rebiechowo;

4. w pozostatej czesci powddztwo oddala;

5. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 1.043 (tysigc czterdziesci trzy) ztote, tytutem

zwrotu kosztéw procesu;

6. wyrokowi w punktach 1., 2., 3. i 5. nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.



Sygn. akt XXIl GWzt 9/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 wrzesnia 2010 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Tomasz Migut

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 wrzesnia 2010 r.
sprawy z powddztwa D GmbH z siedzibg w L (Niemcy)

przeciwko k prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg M w K

o ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych i wzoréw Wspdlnoty

1. prostuje oczywiste omytki pisarskie w wyroku zaocznym wydanym w sprawie w dniu 16
czerwca 2010 r., w ten sposdb, ze w komparycji i w pkt 1. wyroku siedzibe powoda okresla
jako ,,L”, w pkt 3. w miejsce daty ,,5 grudnia 2009 r.” wpisuje date ,,5 grudnia 2007 r.”, aw

pkt 5. w miejsce stowa ,,pozwanego” wpisuje stowo ,,pozwane;”;

2. utrzymuje w mocy - w catosci - wyrok zaoczny z 16 czerwca 2010 1.

Uzasadnienie

5 maja 2010 r. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niemieckiego D GmbH z

siedzibg w L wniosta o :

1. nakazanie £ prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza pod firma M w K zaniechania naruszania
praw powddki z rejestracji stownych wspdlnotowych znakéw towarowych DREAM BOX (CTM-

002768794) oraz DREAM MULTIMEDIA (CTM-002769909), to jest sprzedazy, oferowania,



importowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania satelitarnych odbiornikdw cyfrowych
opatrzonych oznaczeniami DREAM BOX i/lub DREAM MULTIMEDIA;

2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania praw powddki z rejestracji wzoru Wspdlnoty nr
000631783-0001, to jest : importu, wprowadzania do obrotu, sprzedazy, oferowania i
reklamowania satelitarnych odbiornikdw cyfrowych nasladujacych ten wzér;

3. nakazanie pozwanej zniszczenia, na jej koszt, 52 cyfrowych odbiornikéw satelitarnych DREAM
MULTIMEDIA i/ lub BOX, o nazwie handlowej DM500S, zatrzymanych 5 grudnia 2007 r. przez
Oddziat Celny Port Lotniczy Gdarisk Rebiechowo;

4. zasadzenie kosztdw procesu.

W motywach powotata sie na przystugujace jej z rejestracji w OHIM prawa z rejestracji
wspdlnotowych znakdw towarowych DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA oraz wzoru
wspdlnotowego nr 000631783-0001 przedstawiajgcego odbiornik satelitarny. Wyjasnita, ze t
prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza pod firma M w K narusza jej prawa wytaczne, czego dowodzi
zatrzymanie 5 grudnia 2007 r. przez Oddziat Celny Port Lotniczy Gdansk Rebiechowo 52 sztuk
odbiornikéw satelitarnych DM 500-S, opatrzonych znakami towarowymi DREAM BOX i DREAM
MULTIMEDIA, ktdrych odbiorca byta pozwana. t nie dysponowata zgodg powddki na uzywanie jej
praw wytgcznych. Towar nie jest oryginalnym produktem powddki lecz podrébka kopiujaca wyglad

odbiornikéw D GmbH. Pozwana nie zgodzita sie dobrowolnie zaniechad naruszen.

Na poparcie swych Zzadann powddka zaoferowata dowody z dokumentéw, wydrukdéw ze
stron internetowych, fotografii i ogledzin zatrzymanych odbiornikéw, z zeznan swiadkdw,

przestuchania stron, a takze z opinii biegtych. (k. 1-50)

Wobec nieztozenia przez pozwana odpowiedzi na pozew, w dniu 16 czerwca 2010 r. Sad

wydat wyrok zaoczny, w ktérym :

1. zakazat t naruszania praw D GmbH w L z rejestracji stownych wspdlinotowych znakdéw
towarowych DREAM BOX (CTM-002768794) oraz DREAM MULTIMEDIA (CTM-002769909),
to jest importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiornikéw
cyfrowych opatrzonych wspdélnotowymi znakami towarowymi DREAM BOX i/lub DREAM
MULTIMEDIA, niebedgcych oryginalnymi produktami powddki;

2. zakazat pozwanej naruszania praw powddki z rejestracji wzoru Wspdlnoty nr 000631783-
0001, to jest : importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiornikéw
cyfrowych nasladujgcych ten wzdr;

3. nakazat pozwanej zniszczenie, na jego koszt, 52 cyfrowych odbiornikdw satelitarnych
DREAM MULTIMEDIA i/ lub BOX, o nazwie handlowej DM500S, zatrzymanych w dniu

5 grudnia 2009 r. przez Oddziat Celny Port Lotniczy Gdarisk Rebiechowo;
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4. w pozostatej czesci powddztwo oddalit;
5. zasadzit od pozwanego na rzecz powddki kwote 1.043 zt, tytutem zwrotu kosztdw procesu;

6. wyrokowi w punktach 1., 2., 3. 5. nadat rygor natychmiastowej wykonalnosci. (k.92-94)

W sprzeciwie od wyroku zaocznego t wniosta o jego uchylenie, oddalenie powédztwa i
zasadzenie na jej rzecz zwrotu kosztdw procesu. Pozwana zazadata zawieszenia rygoru
natychmiastowej wykonalnosci, przekonujac o nieprawidtowym doreczeniu jej odpisu pozwu.
Zapewnita, ze regularnie odbiera korespondencje, wnioskujac dowdd z zeznar sSwiadka i
przestuchania jej w charakterze strony. Zarzucita, ze zgdania pozwu s3 juz nieaktualne. Sporne
towary zostaty jej wydane przez Urzad Celny Gdarisk Rebiechowo na przetomie marca/kwietnia
2010 r. Pozwana usuneta z nich wszystkie oznaczenia, ktére mogty wprowadza¢ potencjalnych
nabywcdéw w btad co do pochodzenia i producenta odbiornikéw satelitarnych. Obecny ich wyglad
przedstawiony zostat na, zatgczonych do sprzeciwu, fotografiach. Pozwana zniszczyta takze
chiriskie instrukcje obstugi, opracowujgc wtasne, ktdrych tres¢ nie zawiera oznaczen sugerujgcych

pochodzenie towaréw od D GmbH.

Podniosta, ze kwestionowane tunery zostaty sprowadzone przez nig w dobrej wierze.
Nakazanie jej zniszczenia towardw stanowi nadmierng sankcje, skoro skutek naruszenia moze by¢
osiggniety przez usuniecie oznaczenn podobnych do znakéw towarowych DREAM BOX i DREAM
MULTIMEDIA. t zostata zwolniona z odpowiedzialnosci karnej za naruszenie praw wytacznych D
GmbH, polegajace na wprowadzaniu do obrotu kwestionowanych odbiornikdw satelitarnych.
Postepowanie w tej sprawie (sygn. akt XIIl Kp 562/09) zostato prawomocnie umorzone przez Sad
Rejonowy w Stupsku postanowieniem z dnia 1 marca 2010 r. Pozwana zarzucita, ze powddka nie
produkuje juz obecnie odbiornikéw Dreambox model DM 500S, ktdre zostaty zastgpione znacznie

bardziej zaawansowanymi wyrobami. (k.99-121)

D GmbH w L wniosta o utrzymanie w mocy wyroku zaocznego.

Powddka zaprzeczyta fakt usuniecia przez pozwang z odbiornikéw wszystkich oznaczen
nawiazujacych do wspdlnotowych znakdw towarowych, opracowania nowych instrukcji obstugi, a
takze fakt udzielenia uzytkownikom zezwolenia na zmiany oprogramowania. Zarzucita, ze ze
wzgledu na stanowisko t, nie respektujacej praw witasnosci przemystowej w prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zachodzi niebezpieczeristwo naruszania w przysztosci praw wytgcznych
D GmbH. Pozwana w Zzaden sposdb nie ustosunkowata sie do Zzadani wynikajacych z naruszenia
praw z rejestracji wzoru wspdlnotowego. Ono, w szczegdlnosci, uzasadnia zadanie zniszczenia
kwestionowanych odbiornikdw, wymiana kompletnej obudowy przekraczataby bowiem ich

wartosc¢ rynkowa. (k.128-v)



W sprzeciwie od wyroku zaocznego, t zazadata zobowigzania przez Sad Urzedu
Pocztowego w Kobylnicy do przedtozenia zestawienia przesytek poleconych adresowanych do niej
W maju i czerwcu 2010 r. oraz przez nig odebranych. (k.100) Nie wyjasnita jednak, w jakim trybie

zada uzyskania informacji, ani nie wykazata, ze sama przedstawic ich nie moze.

Uznajac, ze informacja dotyczaca doreczania pozwanej korespondencji nie ma znaczenia dla
oceny zasadnosci zarzutu nieprawidtowego doreczenia odpisu pozwu Sad zwrdcit sie do
kierownika Urzedu Pocztowego w Kobylnicy o informacje o sposobie doreczenia pozwanej pisma
tego procesowego. Odpowiadajagc na wezwanie Sadu dyrektor Oddziatu Rejonowego Poczty

Polskiej w Stupsku potwierdzit prawidtowos¢ doreczenia. (k.91, 122, 126)

Na rozprawie 20 IX 2010 r. Sad postanowit o oddaleniu wniosku pozwanej o dopuszczenie
dowodu z zeznan swiadka i jej przestuchania w charakterze strony na okolicznos¢, ze t nie unika
odbierania korespondencji, jako nie majacg znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, a takie o
oddaleniu wniosku pozwanej o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalnosci nadanego

wyrokowi zaocznemu z 16 VI 2010 r. (k.144)

Bezsporne w sprawie jest, ze spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niemieckiego

D GmbH z siedzibg w L (k.4-7) jest uprawniona do :
1. stownych wspdlnotowych znakéw towarowych :

a. DREAM BOX - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 r. z
pierwszenistwem od 7 Ill 2002 r. dla towardw z klasy 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzen do

nagrywania, przekazywania i odtwarzania gtosu i obrazu, w szczegdlnosci droga satelitarng,

b. DREAM MULTIMEDIA - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002769909 w dniu 18 XI 2005 r. z
pierwszeristwem od 7 111 2002 r. dla towardw z klas 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzer do

nagrywania, przekazywania i odtwarzania gtosu i obrazu, w szczegdlnosci drogg satelitarna.

2. wzoru wspolnotowego zarejestrowanego 20 IV 2010 r. pod nr 000631783-0001 z pierwszeristwem

od 15 Xl 2006 r., 0 czym opublikowano 26 Xl 2006 r. przedstawiajgcego odbiorniki satelitarne :

0001. 0002. 0003.

(tak tez swiadectwa rejestracji, wydruki z bazy danych OHIM k.12-62)



t prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg M w K, m.in. w zakresie sprzedazy detalicznej
i hurtowej maszyn, urzadzen, artykutéw uzytku biurowego i domowego. (tak tez kopia

zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej k.8)

5 grudnia 2007 r. Urzad Celny Port Lotniczy Gdarisk Rebiechowo dokonat zatrzymania
zamdwionych przez pozwanego z Chin 52 cyfrowych tunerdw telewizyjnych, o nazwie handlowej
DM 500S, opatrzonych wspdlnotowym znakiem towarowym DREAM MULTIMEDIA w opakowaniu
z oznaczeniem DREAM BOX i DREAM multimedia.TV. (tak tez fotografie k.74-77) Kwestionowane
odbiorniki zostaty wydane &, ktéra usuneta z nich oznaczenia tozsame ze wspdlnotowymi znakami
towarowymi DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA. (tak tez odpisy postanowien k.112-116, fotografie

k.107-111)

Usuniecie stownych oznaczen, nie eliminuje jednak wizualnego podobienstwa, jakie na
zorientowanym uzytkowniku - osobie instalujgcej telewizje satelitarng — sprawiajg produkty
ucielesniajgce wzér wspdlnotowy D GmbH oraz kwestionowane produkty oferowane przez
pozwang. Majg one identyczny ksztatt. Front dwukolorowy, przedzielony jest falista linia o
identycznym przebiegu. W tych samych miejscach umieszczone sg bardzo podobne w ksztatcie
otwor, przycisk i wskaznik. Bardzo podobne s3 takze ksztatty otwordw umieszczonych w pokrywie
i scianie bocznej odbiornika. W tym samym miejscu umieszczone sg znak towaréw DREAM
MULTIMEDIA oraz oznaczenie, usuniete przez t. Nieistotne rdznice ksztattéw i linii nie moga
wptywaé na ogdlne wrazenie. Wzory D GmbH oraz produkty pozwanej nie wywotuja na

zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia. (normatywna ocena Sadu)

Powyzsze okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c., nie
byty przedmiotem sporu. Pozwana nie kwestionowata praw wytacznych powddki, nie zaprzeczata
faktu zamdwienia z Chin odbiornikdw satelitarnych, ktdre stanowia kopie produktéw D GmbH.
Zadata oddalenia powddztwa, twierdzac, ze dziatata w dobrej wierze, a dowiedziawszy sie o
prawach powddki, usuneta oznaczenia nawigzujgce do wspdlnotowych znakédw towarowych D
GmbH. Okolicznos¢ ta jest jednak obojetna, z punktu widzenia odpowiedzialnosci za naruszenie
praw powddki, w szczegdlnosci dlatego, ze t nie odniosta sie w Zadnej mierze do wzoru
wspdlnotowego, nie zadeklarowata tez poszanowania w przysztosci praw D GmbH. Ze sprzeciwu
wynika wyraznie, ze pozwana nie dostrzega bezprawnosci swych dziatan. Umorzenie postepowa-
nia karnego, stanowi dla niej potwierdzenie uprawnieri do dalszego importowania, wprowadzania

do obrotu i oferowania odbiornikdw, ucielesniajacych wzdr wspdlnotowy nr 000631783-0001.

Stanowisko t, a w szczegdlnosci niezaprzeczenie praw powddki i jej twierdzert odnoszacych
sie do dziatania pozwanej, ktéra kwestionowata jedynie jego kwalifikacje prawng, uzasadniato

pominiecie przez Sad dowoddw z zeznar swiadkdéw i opinii biegtych. (art. 230 k.p.c.)
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W odniesieniu do naruszen praw do wspdlnotowych znakdéw towarowych Sad zwazyt :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujagcym obecnie
w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego, ktdre reguluje w sposdb catosciowy kwestie zwigzane ze
wspdlnotowymi znakami towarowymi dla towardw lub ustug, w szczegdlnosci zasady rejestracji,
wynikajace z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako czes¢
acquis communautaire, staty sie elementem polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
zastosowanie. W wiekszosci, stanowig one powtdrzenie regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XIl 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszgcych sie do znakdw towarowych. Implementujaca jg ustawa Prawo wtasnosci
przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania
rozporzadzenia, w szczegdlnosci zas w tym zakresie, w jakim odsyta ono do witasciwych przepiséw

prawa krajowego.

Wspdlnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywotuje ten sam skutek w catej Unii
Europejskiej; moze byc¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw witasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze by¢
zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez rejestracje (art.
6) w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktdra jest skuteczna na
obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. takze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak
rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgtoszenia (z mozliwoscig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z
rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego sg skuteczne wobec 0séb trzecich z dniem

publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporzgdzenia, sgdy uznajg wspdlnotowy znak towarowy
za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie. (domniemanie waznosci) Znak moze sktadac sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, tacznie z nazwiskami,
rysunkdw, liter, cyfr, ksztattu towardw lub ich opakowan, pod warunkiem, ze oznaczenia takie
umozliwiajg odrdznianie towardw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardw lub ustug innych
przedsiebiorstw. (art. 4) Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie
konsumentowi lub koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi
oznaczonych znakiem, odrdznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) tego towaru lub
ustugi od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77

Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. 9, ktdry przyznaje uprawnionemu
prawo do wytacznego i niezaktdconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do
zakazania innym osobom, ktdre nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie :
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a. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla identycznych towardéw;

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do wspdlno-
towego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towardw, ktdrych dotyczy ten
znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad opinii publicznej, ktére
obejmuje prawdopodobieristwo ich skojarzenia.

¢. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu
do towardw, ktdre nie sg podobne do tych, dla ktdérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy
cieszy sie on renomg w Unii i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje

nienalezna korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku. (ust.1)

Zakazy z art. 9 ust.1s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskaza-nymi
w art. 8 ust.1., stad dla sadowej oceny naruszenia prawa istotne znaczenie mie¢ beda rozwazania
zawarte w uzasadnieniach wyrokéw Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Pierwszej

Instancji (obecnie Trybunatu i Sgdu Unii Europejskiej) w Luksemburgu odnoszace sie:

<> do identycznosci lub podobieristwa znakéw towarowych,
<« do identycznosci lub podobieristwa towardw lub ustug,

R/

<« do istnienia ryzyka konfuz;ji.

Poglady Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej cechuje w tym zakresie jednolitos¢ i
stabilnos¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powotywane s3 tezy wczesniejszych
wyrokdw, do ktdrych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia naruszenia prawa z

rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odnies¢.

Ocena identycznosci lub podobieristwa znakdéw powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce i dominujace, a
nie opisowe. Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego
kregu odbiorcéw, s3 one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych
aspektach. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 25 Xl 2003 r. w sprawie T-

286/02 Kiap Mou, z 12 IX 2007 r. w sprawie T-363/04 La Espafola)

Identycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
wdwczas, gdy sa one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla
przecietnego konsumenta rdznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i
przeciwstawiane mu oznaczenie s3g identyczne, czy tez mozna mowic zaledwie o podobienistwie,
konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich
catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 111 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ

Diffusion)



Dokonujac oceny podobieristwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce, zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie rodzaj towardw, ich
przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze
ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w

sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo)

Przy ocenie podobieristwa towardw i ustug nalezy mie¢ na uwadze wszystkie istotne
czynniki, charakteryzujgce ich wzajemny stosunek, a w szczegdlnosci charakter towardw i ustug, ich
przeznaczenie, sposdb uzywania, to czy ustugi i towary ze soba konkuruja, czy sie uzupeiajg. W
niniejszej sprawie, stosunek miedzy ustugami handlu detalicznego odbiornikami satelitarnymi, a
towarami objetymi rejestracja wspdlnotowych znakéw towarowych charakteryzuje sie Scistym
zwigzkiem w tym sensie, ze towary te sg nieodzowne, a przynajmniej istotne dla swiadczenia ustug,
ktdre sg oferowane wtasnie przy sprzedazy towardw. Handel detaliczny obejmuje, poza czynnoscia
prawng sprzedazy, wszelkie dziatania podejmowane przez przedsiebiorce w celu zachecenia do
zakupu. Ustugi, ktére s3 swiadczone w celu sprzedazy okreslonych towardw detalicznych, bytyby
zatem w przypadku braku takich towaréw pozbawione sensu. (wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, z 7 VIl 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker, wyroki Sadu z 11 VIl 2007 r. w sprawie T-
443/o5 El Corte Inglés, z 24 1X 2008 r. w sprawie T-116/06 O STORE)

Catosciowa ocena zaktada pewnga wspdtzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami,
w szczegdlnosci podobieristwem znakdw towarowych oraz podobieristwem towardw, ktdrych one
dotycza, przy czym niski stopierl podobieristwa miedzy towarami moze by¢ zréwnowazony

znaczacym stopniem podobieristwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej

zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-

202/04 Echinacin)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad (likeli-
hood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze towary
lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych
gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok Sadu z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegdlnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobieristwem oznaczer i towardéw lub ustug, ktérych one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VIl 2003
r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills Rec. str. 11-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 Carpo, z 11
V 2005 r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada, z 10 1X 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio, wyrok ETS z 23 III

2006 r. w sprawie C-206/04 Miilhens)



Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w zakresie podobieristwa wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczer powinna sie opiera¢ na wywieranym przez nie
catosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementédw odrézniajacych i
dominujgcych. (por. wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-
117/02 Chufafit) Z zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego, stanowigcego czes¢ ztozonego
znaku towarowego, za element odrdzniajacy i dominujacy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak
wywiera. (por. wyroki Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 BUDMEN i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-
117/02 Chufafit) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie
zagtebia sie w analize jego poszczegdinych elementdw (por. wyrok ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-
251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wiasnie
dominujgce i odrdzniajace cechy oznaczenia sg, co do zasady, najtatwiej zapamietywane. (por.

wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties)

Konsument zwraca zwykle najwiekszg uwage na poczatkowy element stownego znaku
towarowego, to wtasnie stowo umieszczone na poczatku znaku ma zwykle najwiekszg zdolnos¢
odrdzniajacy i jest najlepiej zapamietywane. (wyroki Sadu z 16 Il 2005 r. w sprawie T-112/03 Flexi Air,
z 25 1l 2009 r. w sprawie T-21/07 Spaline, z 20 1 2010 r. w sprawie T-460/07 Life Blog, z 11V 2010 r. w
sprawie T-492/08 Star Snack) Zawarty w znaku element opisowy nie moze by¢ uznany za
dominujacy, albowiem ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad nie moze by¢ oparta na
elementach nie podlegajacych ochronie przepisami dotyczacymi znakdéw towarowych. (por. wyrok
Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin) Znak towarowy, ktdry nie zawiera zadnego
elementu opisowego dla okreslonej kategorii towardw lub ustug posiada charakter wysoce
odrdézniajacy. (por. wyrok ETS z 12 | 2006 r. w sprawie C-361/04 Picasso) Nadaje to ogromna wage
elementowi dominujgcemu znaku towarowego, ktéry konsument zauwaza i zapamietuje. Dlatego
koniecznos¢ oceny ogdlnego wrazenia, jakie wywotuje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego
jego sktadnika w celu ustalenia elementu dominujacego. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie
T-104/01 Fifties) Znaki towarowe majgce charakter wysoce odrdzniajgcy — samoistny lub wynikajacy
z ich znajomosci na rynku - cieszg sie wiekszg ochrong niz te, ktdrych charakter jest mato

odrdzniajacy. (wyrok ETS z 29 1X 1998 r. C-39/97 Canon)

Wrtasciwy krag odbiorcdw sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinfor-
mowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (deemed to be reasonably well-informed and
reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits
concernée est censé étre normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym
poziom uwagi konsumentdw moze sie réznie ksztattowal w zaleznosci od kategorii przedmio-
towych towardéw lub ustug. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik

Meyer, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 1 2006 r. w sprawie C-361/04 Picasso,)
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Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ bezposredniego pordwnania réznych znakéw
towarowych, musi zazwyczaj zdawad sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz.
Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad jest tym wieksze im silniejszy jest charakter odrdz-
niajacy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub z jego renomy (znajomosdi,
rozpoznawalnosci znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie (-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, z 11 Xl 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,

wyrok Sadu z 1 11 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan)

Istnieje pewna wspdtzaleznos¢ miedzy znajomoscig znaku towarowego wsrdd odbiorcéw, a
jego charakterem odrdzniajgcym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony
jest jego charakter odrdzniajgcy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce
odrdzniajgcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢
wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegdlnosci udziat znaku towarowego w
rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢ inwestycji
dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy zainteresowanych
grup odbiorcdw, ktérym znak towarowy umozliwia zidentyfikowanie towardw jako pochodzacych z
okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
innych stowarzyszeri zawodowych. (por. wyrok Sgdu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-
Werke) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego, a przez to jego odrdzniajacego charakteru,

spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Wspdlnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wytgczne do zakazania
wszystkim osobom trzecim uzywania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia, w
przypadku ktdrego z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do wspdlnotowego znaku
towarowego oraz identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug, ktérych dotyczy
wspdlnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
opinii publicznej, ktére obejmuje réwniez mozliwos¢ skojarzenia oznaczenia ze znakiem towaro-
wym. (art. 9 ust.1b) Wytacznie uprawniony lub osoba dysponujaca jego zgoda moze uzywad znaku

towarowego na catym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 9 ust. 2)

Skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wytacznie przepisom rozporzadzenia.
Zadanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego
znajduje uzasadnienie w ust. 1b art. 9. W ust. 2 przepis ten stanowi, ze w celu zapewnienia

uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego moga by¢

zakazane, w szczegdlnosci, nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,
b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod

takim oznaczeniem lub oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,
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C. przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem,

d.  uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspodlnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba Ze istniejg szczegdlne powody
zaniechania tego, decyzje zakazujaca mu dziatann stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych
grozbe naruszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Stosuje réwniez takie srodki, zgodnie z
przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw Prawa wtasnosci przemystowej, m.in. art.
286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnio-
nego, o bedacych wifasnoscia naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegdlnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet

zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

Sformutowanie - chyba Ze istniejq szczegdlne powody zaniechania — uprawnia sad do
odstapienia od natozenia sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5
k.c., nie moze by¢ stosowana przez sgd w postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu.
Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktdry dopuscit sie naruszenia, winien skonkrety-
zowac te szczegdlne powody i wykazac ich istnienie, pozostawiajac sadowi (arbitrowi) ich ocene,

przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z rejestracji.

Odnoszac przedstawione rozwazania do poczynionych w sprawie ustalern Sad uznat, ze
uzywanie przez pozwang identycznych oznaczern dla niezwykle podobnych - wzajemnie
uzupetniajacych sie towaréw (urzadzeri do nagrywania, przekazywania i odtwarzania gtosu i
obrazu, w szczegdlnosci droga satelitarng) i ustug ich sprzedazy narusza prawa wyfgczne D GmbH.
Powddka moze zatem skutecznie zada¢ nakazania pozwanej zaniechania importowania,
wprowadzania do obrotu i oferowania odbiornikéw satelitarnych z oznaczeniami DREAM
MULTIMEDIA i DREAM BOX. Jakkolwiek bowiem, w odniesieniu do zakwestionowanej partii
towaréw zatrzymanej 5 Xll 2007 r., pozwana usuneta oznaczenia, to prowadzenie dziatalnosci
handlowej i nierespektowanie praw z rejestracji, uzasadniajg uznanie przez Sad, Ze istnieje

zagrozenie naruszenia przez pozwang takze w przysztosci praw powodki.

Sad oddalit powédztwo co do zadania zakazania sprzedazy, ktéra miesci sie w pojeciu
oferowania, o ktérym mowa w art. 9 ust.2 rozporzadzenia oraz zakazania reklamowania, powddka

nie przedstawita bowiem dowoddw podejmowania przez pozwang dziatar reklamowych.

W odniesieniu do naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego Sad zwazyt :
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Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XIl 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 | 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa
wytacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty (obecnie Unii Europejskiej)

i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1)

Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, odmienng od definicji ustawodawstw
poszczegdlnych paristw cztonkowskich, wg ktdrej wzorem jest postac catego produktu lub jego
czesci, wynikajgca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub
materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest kazdy
przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wtaczajgc w to m.in. czesci przeznaczone do
stworzenia produktu ztozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje

pisma typograficznego, z wytgczeniem programdéw komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn.
w jego formie i uksztattowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu
linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych witasciwosciach. W
wygladzie zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktdre sa
wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego.
(tak M. PozZniak-Niedzielska Wzdér wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemysto-
wych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57,

Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sagdowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspdlnotowego przystuguje twdrcy lub jego nastepcy
prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa sie przy tym, ze uprawnionym jest osoba, na rzecz ktdrej
wzdr zarejestrowano. (art. 17) Moze ono by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego

wytgcznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :

1. wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1w zw. z art. 52 i art. 84).

Wytacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wtasciwego w sprawach wzoréw wspdlnotowych,
stwierdzajace, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1¢)
pozwalajg na obalenie domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 85 rozporzadzenia. Dopiero
w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzdr wspdlnotowy od poczatku nie rodzit skut-

kéw okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1)

W razie rejestracji w OHIM, wzdr podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia jako
zarejestrowany wzdr wspdlnotowy, o ile spetnia przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.ib i art. 6
ust.1ib. Uprawniony moze przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okresdw piecioletnich,
facznie do 25 lat od daty zgtoszenia. Powstaje w ten sposéb wytgczne prawo z rejestracji,

polegajgce na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego wzoru, obejmujgcych w
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szczegdlnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie
produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzdr, lub sktadowanie takiego produktu w tych

celach (art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie w sposéb jasny podaje zakres praw z rejestracji. Obejmujg one
niewatpliwie wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzdr zostat ucielesniony lub do
ktérego zostat zastosowany. Szerokg interpretacje proponuje sie przyja¢ dla oferowania i

wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedazy, to

réwniez najem, dzierzawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, majace ostatecznie na celu

przeniesienie prawa. Szeroko nalezy takze rozumied zwrot uzycie produktu, ktéry obejmuje takze

wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zaktdcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa
wytgcznego. Natomiast sktadowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajgco, narusza ono
prawo z rejestracji tylko wéwczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia

go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspdlnotowego wynikajg dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktdéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajgc do
obrotu, czy przechowujac produkty, w ktdrych inkorporowany jest wzdér. Dla oceny naruszenia
(grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzdr ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle
podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, ze nie wywotuje on u zorientowanego
uzytkownika innego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopiert swobody twdrcy przy

opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony wzoru okreslajg cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego w

dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wytgcznie takie cechy, ktére moga by¢

postrzegane zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998

r. w sprawie prawnej ochrony wzordw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych
wiasnie cech. (shown visibly) Zakres ten bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda projektanta
ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wéwczas stosunkowo niski stopieri podobieristwa moze
stanowi¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istniejg obiektywne przyczyny, dla
ktérych wystepujace podobieristwa bytyby konieczne ze wzgledu na brak swobody twdrczej w
danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Koztowska Ochrona wzoru w prawie europejskim. PPH nr 5
z 2005 r. s.30-34, M.PozZniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.

Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Wozory nalezy poréwnywad uwzgledniajgc cechy nowe, nie zas znane i ogdlnie dostepne.

Nie naleza do tresci prawa np. elementy folkloru czy uksztattowane historycznie style. Prawo z
rejestracji nie obejmuje tych wiasciwosci, ktdre sg wtasnoscig publiczng, a tylko nowe, istotne cechy
wzoru. Istnienie takie samego ogdlnego wrazenia nie zawsze przesgdza o nasladownictwie; czesto
jest nieunikniong konsekwencja sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub
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silnie zdeterminowany jego funkcjg uzytkowa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig sie jedynie nieistotnymi szczegdtami.
(art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytgcznie jego identycznosé
lub wystepowanie rdznic zaledwie w nieznaczacych szczegdétach w pordéwnaniu z wzorem
udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w
jakikolwiek inny sposdb. Tylko zatem réznice cech istotnych pozwalajg uznac, ze poréwnywane wzory
nie sq identyczne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii

Europejskiej. PPH nr 3z 2005 r. 5.45-50)

Zarejestrowany wzdr Wspdlnoty ma indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogdlne)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera
na takim uzytkowniku wzdr, ktdry zostat udostepniony publicznie przed data dokonania zgtoszenia
wzoru do rejestracji, od ktdrej wzér ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszeristwo, przed
datg pierwszeristwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage

stopiert swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Okreslenie, czy wzdr ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogélne
wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rézni sie
wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejgcq catosciqg wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do
ktdérego odnosi sie wzdr lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego
nalezy, oraz stopieri swobody twdrcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)
Dokonujgc oceny Sad musi zatem rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te moga
ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze

tendencje panujagce w modzie, czy gusta nabywcéw.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogdélnym wrazeniu,
jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, I'utilisateur averti) w
odniesieniu do tego co poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktéw. Wrazenie to musi by¢
wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzdr rdézni sie od wczesniejszego wzoru pewng, nawet
duza liczbg okreslonych szczegdétdw, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej
obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos¢ przedmiotu, osoba, ktéra go uzywa i

postuguije sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzdr. (déja vu)

Kryterium indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu ogdlnym, jakie wywiera wzdr i
polega na ustaleniu, czy zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzér rdzni sie, czy tez nie od tego co
istniato juz poprzednio w danej dziedzinie produktéw. (tak M.PozZniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5)
Wzdr bedzie miat charakter indywidualny jedynie wdwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢

odrdzniajaca go od innych, ze bedzie mdgt by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego
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uzytkownika. (tak M.PoZniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw

przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa

2004 5.57-59)

Wymdg, by byt to uzytkownik zorientowany, wskazuje na koniecznos¢ ograniczenia kregu
uzytkownikéw relewantnych dla oceny ogdlnego wrazenia. To zorientowanie powinno by¢ zatem
pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegajgcym na swiadomosci réznej postaci przedmiotéw
materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysitku, a w efekcie sktonnosci do wyboru
okreslonego produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢

(---)5.45-50)

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staty uzytkownik produktu, ale takze ten, ktdry
uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z tworzeniem,
przechowywaniem lub dystrybucjg produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy
techniczne. (tak J. Sozariski Ochrona wtasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii Europejskiej —
prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspdlnotowych. nr 12/2005 s.30-37) Inny poglad
prezentuje Krystyna Szczepanowska-Koztowska (Zdolnos¢ [...] s.45-50) ograniczajgca krag
zorientowanych uzytkownikéw do ostatecznego konsumenta, dla ktdrego przeznaczony jest
produkt. Definicja ta sprawdza sie jednak wyfacznie w odniesieniu do produktéw codziennego
uzytku, ktére nabywamy na tyle czesto aby zapoznad sie z cechami zawartego w nich wzoru, méc
poréwnac go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktédw uzywanych

incydentalnie.

Sad podziela poglad Marii PoZniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony)
uzytkownik to taki, ktdry jest bardziej przenikliwy i ma lepsza niz zwykty znajomos¢ przedmiotu. Nie
jest to sam twdrca ani przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktdra
tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji, zatem
nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa przedmiotu i postuguje sie nim
jako znawca. Niekoniecznie musi to tez by¢ finalny uzytkownik. (Ochrona wzoréw przemystowych w
prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze M.PoZniak-Niedzielska,
J.Siericzyto-Chlabicz Europejskie prawo wzorédw przemystowych. Oficyna a Wolters Kluwer business
Warszawa 2010 s.36-46, M.PoZniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z 23 X 2007 r.

[ICKS 302/07 OSP 6/2009 p0z.66)

Rozwazania dotyczace oryginalnego charakteru znajduja bezposrednie odniesienie do
oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzdr wspdlnotowy i wzdr
przemystowy zawarty w produkcie pozwanego. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez
zorientowanego uzytkownika, iz wzdér powoda i produkt pozwanego nie wywotujg na nim

odmiennego ogdlnego wrazenia.
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W sprawach wzordéw wspdlnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a
w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie przepiséw
prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postepowarn
w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego. Uznajac, ze pozwany
naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sad stosuje, jesli

nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki :

a. zabraniajace kontynuowania dziatar naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktdw;

C. zajecie materiatdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia
podrobionych ddbr, jezeli ich wtasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w okreslonych
okolicznosciach byto to oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajace na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego parstwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie grozito lub miato miejsce. (art.
89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym,

niezbedne srodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Orzecznictwo saddw wspdlnotowych w sprawach wzordw jest stosunkowo niewielkie. Ich
naruszenia dotycza jedynie dwa wyroki Sadu Unii Europejskiej, wydane 18 Il 2010 r. w sprawie T-
9/07 Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo oraz 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Bosch. Sad odnidst sie w
nich do zasadniczych kwestii, stanowigcych przedmiot rozstrzygniecia w sprawach wzordéw
wspolnotowych, w praktyce orzeczniczej budzacych istotne rozbieznosci interpretacyjne. Warto

wiec odwotad sie do motywdw pierwszego z wyrokdw.

W pierwszym rzedzie nalezy wskaza¢, ze w sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny
podobieristwa lub odmiennosci ogdlnego wrazenia, jakie wywotujg na zorientowanym
uzytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszyciela. Nie przeciwstawia
sobie natomiast produktéw stron. Sposdb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu. Produkt, w ktédrym wzdr jest ucielesniony moze by¢ wykorzystany
pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jesli nie ma watpliwosci co do ich tozsamosci (pozwany nie

kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajacego go produktu powoda).
Bez znaczenia jest takze dobra lub zta wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytwdrca ani sprzedawca produktéw, w ktérych
wzdr jest zastosowany (nalezy podkresli¢, ze wzdr wspdlnotowy nie ogranicza sie do okreslonego
produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestracje ma znaczenie pomocnicze). Jest szczegdlnie
uwazny i dysponuje pewng wiedza na temat stanu wzornictwa. Stopiert swobody twdrcy przy

opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z
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wiasciwosciami wynikajagcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych
majacych do niego zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobieristwa przeciwstawianych sobie

wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobieristwa i réznice.

Ocena podobieristwa (istnienia lub braku odmiennego ogdlnego wrazenia) dokonywana w
sprawie o naruszenie wzoru wspodlnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach
o naruszenie wspdlnotowych znakéw towarowych. Sad uwzglednia zaoferowany mu przez strony
procesu materiat dowodowy. Opinia biegtego, ktdry nie jest zorientowanym uzytkownikiem lecz
znawca (ekspertem) nie moze w zadnym razie decydowac o rozstrzygnieciu sporu. Biegly moze
natomiast stuzy¢ sagdowi pomoca, wskazujac na podobieristwa i réznice wystepujace we wzorze i
przeciwstawianym mu produkcie, wyjasniajac jaki jest zakres swobody twdrczej przy
opracowywaniu okreslonego rodzaju wzordw, o ile jest to miedzy stronami sporne. Opinia nie jest
zatem ani koniecznym, ani wytgcznym dowodem, decydujgcym w kwestii naruszenia. (inaczej -
wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 X 2007 r. IICSK 302/07 w sprawie dotyczacej wzoru

przemystowego, por. takze powotywana wyzej glosa M.PoZniak-Niedzielskiej).

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustaleri Sad uznal, ze:

Wystepujac na droge sgdowg D GmbH, tak jak byta do tego zobowigzana art. 479" § 1 k.p.c.,
juz w pozwie przedstawita twierdzenia i dowody, z ktdérych wynikaty jej prawa wytaczne do
wspdlnotowych znakdéw towarowych i wzoru wspdlnotowego. Przedstawita tez dowody
naruszenia przez t tych praw, obrazujac zatrzymanie przy wprowadzeniu w polski obszar celny
odbiornikéw satelitarnych z oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX, ktérych wyglad na
zorientowanym uzytkowniku, tego rodzaju sprzetu elektronicznego, nie wywotuje odmiennego

ogdlnego wrazenia.

Oceniajgc przeciwstawione sobie wzér wspdlnotowy D GmbH oraz odbiornik satelitarny
sprowadzony z Chin do Polski przez £ mozna stwierdzi¢, bez zadnych watpliwosci, ogdlne
podobienstwo ich ksztattéw i linii. Wzdér powddki ucielesniony w produkcie przedstawionym w
swiadectwie rejestracji oraz produkt pozwanej nie wywotujg na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego ogdlnego wrazenia. Istniejg zatem dowodne podstawy do stwierdzenia naruszenia

przez pozwang praw powaddki.

Stwierdzenie naruszenia prawa do wzoru wspdlnotowego i grozby naruszania takze w
przysztosci praw do wspdlnotowych znakéw towarowych uzasadniato zastosowanie wzgledem
pozwanej sankgji z art. 102 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego i art. 89 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII

2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych, a takze art. 286 p.w.p.
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O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obcigzajgc nimi w catosci

pozwang, poniewaz powddka ulegta tylko w nieznacznej czesci swego roszczenia.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad
osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.)

Opfaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.
Zasadzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wkfad
pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§2 ust.1.) Podstawe
stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od
szesciokrotnej stawki minimalnej (§2 ust.2.), ktdrej wysokos¢ zalezy od wartosci 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).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopieri skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne
do naktadu pracy petnomocnika powoda wykonujacego zawdd prawnika zagranicznego,
wpisanego na liste adwokatéw bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. (840 zt + 17 zt,

tytutem optaty skarbowej od petnomocnictwa)

Uznajac, ze zarzuty zgloszone przez pozwang w sprzeciwienie nie uzasadniajg zmiany

rozstrzygniecia Sad orzekt o utrzymaniu w mocy - w catosci - wyroku zaocznego. (art. 347 k.p.c.)

Na skutek oczywistej omytki pisarskiej, w wyroku zaocznym wydanym w sprawie w dniu 16
czerwca 2010 r. pojawity sie niedoktadnosci. Na zasadzie art. 350 §8§ 1, 2 k.p.c., Sad postanowit zatem
o ich sprostowaniu z urzedu, w ten sposdb, ze w komparycji i w pkt 1. wyroku siedzibe powoda
okreglit jako ,,L”, w pkt 3. w miejsce daty ,,5 grudnia 2009 r.” wpisat date ,,5 grudnia 2007 r.”, aw

pkt 5. w miejsce stowa ,,pozwanego” wpisat stowo ,,pozwane;j”.
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