Sygn. akt XXIl GWwp 19/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2011 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspodlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2011 r.
sprawy z powddztwa Z GmbH&Co.KG z siedzibg w Bochum

przeciwko S

- 0 zakazanie naruszen praw z rejestracji wzorow wspolnotowych i wspdlnotowego znaku

towarowego

1. oddala powédztwo;

2. zasgadza od Z GmbH&Co0.KG z siedzibg w Bochum na rzecz S kwote 857 (osiemset

pie¢dziesiat siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXII GWwp 19/10

Uzasadnienie

21 VII 2010 1. Z GmbH&Co. KG z siedzibq w Bochum wniost o zakazanie S prowadzacej
dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma Z w Jacewie naruszania jego praw z rejestracji wzorow
wspolnotowych nr nr 000729694-0001, 000729694-0002, 000729694-0008 i 000729694-0009
oraz wspolnotowego znaku towarowego nr 006462592, przez:

1. zakazanie pozwanej oznaczania opakowan w sposob podobny do znaku towarowego
ZIMBO, wprowadzajacy nabywcow w blad co do pochodzenia produktéow miesnych, a
takze wprowadzania do obrotu towaréw w takich opakowaniach,

2. zakazanie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktéw VIANDO w opakowaniach,
w ktorych zawarte sa wzory wspolnotowe powoda,

3. wycofanie z obrotu produktéw w kwestionowanych opakowaniach,

4. zajecie tych opakowan.

Wobec nieuzupelnienia brakéw formalnych, pozew zostat zwrocony zarzadzeniem z dnia 17

VIII 2010 r. (akta sygn. XXII GWwp 10/10) Zarzadzeniem z 25 X 2010 1. zwrdécony zostat takze

pozew ponownie ztozony 14 IX 2010 r. (akta sygn. XXII GWwp 15/10)

26 XI 2010 r. (data nadania k.9) Z po raz trzeci wystapit z pozwem, kierujac te same
roszczenia wzgledem S. Nie przedstawit przy tym zadnych twierdzen ani dowodow,

dotyczacych aktualnosci naruszenia lub jego grozby.

W motywach powdd wyjasnil, ze jest znanym na europejskich rynkach producentem i
dystrybutorem wedlin wysokiej jakosci i walorach smakowych. Oferte powoda, obok rézno-
rodnego asortymentu, wyroznia innowacyjne opakowanie jego produktéw. Znak towarowy
ZIMBO, ktorym powod opatruje swoje produkty, jest jedng z najbardziej rozpoznawalnych
marek miesnych w Niemczech. Z jest obecny na polskim rynku od 2006 r. przez swa spotke
corke Z spotke z o0.0. w Kostrzynie. W latach 2007-2009 podejmowat dzialania marketingowe i
reklamowe zmierzajace do budowy znajomosci swej marki wéréd nabywcéw, wzmocnienia jej
pozytywnego obrazu i atrakcyjnosci produktu.

Z powotat sie na stuzace mu z rejestracji w OHIM prawa do wzorow wspolnotowych i

stowno-graficznego wspdlnotowego znaku towarowego ZIMBO, chronionego dla towaréw w



klasie 29 (miesa, wedliny, inna zywnos¢) i ustug w klasach 42, 43 i 45 klasyfikacji nicejskiej
(m.in. zwiazanych z dystrybucja tych towaréw).

Powdd zarzucit S produkcje i sprzedaz, pod nazwa Viando, wedlin i dan miesnych, w
ramach dziatalnosci konkurencyjnej wobec Z. Pozwana narusza jego prawa wylaczne. Od
lutego 2010 1. jej produkty dystrybuowane sa w opakowaniach tudzaco podobnych do
opakowan ZIMBO. Podobienstwo to przejawia sie w doborze kolorow, ukladzie
poszczegolnych elementéow opakowania, z dominujacym kolorem czerwonym w gérnej jego
czesci (fali podkreslonej bladozéttym paskiem), w biatej ramce okalajacej okno pokazujace
produkt, z graficznymi wzorami roslinnymi w kolorze zielonym. Opakowania produktow
pozwanej nie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku odmiennego, od wzoréow
wspolnotowych, ogdlnego wrazenia. Identycznos¢ towardw i podobienstwo znakéow
towarowych ZIMBO i Viando sprawiaja, ze istnieje niebezpieczenstwo wprowadzenia
nabywcéw w blad co do pochodzenia oferowanych przez strony produktéw. Przekonuja o tym

stwierdzone przez powoda pomytki konsumenckie.

Na poparcie swych twierdzen Z przedstawil dowody z dokumentéw urzedowych i
prywatnych, katalogéw, fotografii, opakowan produktéw stron, nagran video oraz z zeznan
swiadkow. Wniost takze o dopuszczenie dowodéw z opinii bieglych, majacych potwierdzié¢
naruszenie jego praw wylacznych. (k.2-267 akt sygn. XXIIGWwp 10/10, k.2 akt sygn.
XXIIGWwp 15/10, k.2-9 i 137-148 akt sygn. XXIIGWwp 19/10)

S zazadala oddalenia powoddztwa i zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.
Zarzucila brak legitymacji biernej, wyjasniajac, ze w dniu 31 VII 2010 r. zbyta spélce z 0.0. Zw
Radojewicach cale przedsiebiorstwo wraz z udzielonym - z pierwszenstwem od 2004 1. -
prawem ochronnym na znak towarowy Viando. Zaprzeczyla zasadnos¢ zarzutu naruszania
praw powoda do wzorédw wspoélnotowych i wspolnotowego znaku towarowego ZIMBO,
wyjasniajac przy tym, ze kwestionowane opakowania s3 obecnie wycofywane z rynku i
zastepowane nowymi. Wskazata na liczne réznice dzielace opakowania produktéw stron.
Zaprzeczyla, aby czerwona kolorystyka i element fali mogly decydowac¢ o podobienistwie
ogolnego wrazenia jakie wywoluja wzory powoda i kwestionowane opakowania, ktére ponadto
byly przez pozwang uzywane na dlugo przed uzyskaniem przez Z praw z rejestracji. S
prowadzita przedsiebiorstwo od 1993 r., a od 2004 r. produkowata wedliny w jednorazowych
opakowaniach. Podejmowala liczne dzialania marketingowe i promocyjne, ponoszac naklady
na budowe swej marki - Viando. Stawiany jej zarzut pasozytowania na renomie znaku

towarowego ZIMBO i klienteli powoda jest wiec calkowicie bezzasadny. Powolujac sie na



przepis art. 53 ust.la w zw. z art. 8 ust.ib i w zw. z art. 8 ust.2a pkt ii. rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 pozwana zglosila zarzut niewaznosci znaku towarowego ZIMBO.
Na poparcie swych twierdzen zaoferowala dowody z dokumentéw, katalogéw,

nagrania, a takze z zeznan licznych $wiadkéw. (k.24-134)

Sad ustalil, ze :

Spotka komandytowa prawa niemieckiego Z GmbH&Co. KG z siedzibg w Bochum jest
producentem i dystrybutorem wedlin. Jego produkty znane s3 z wysokiej jakosci i waloréow
smakowych. Na polskim rynku powdd dziala od 2006 r. za posrednictwem spétki corki - Z
spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia w Kostrzynie. W latach 2007-2009 podejmowat
dziatania marketingowe i reklamowe zmierzajace do budowy znajomosci swej marki wsrdd
nabywcow, jej pozytywnego obrazu i atrakcyjnosci produktéw. (dowdd : zeznania $wiadka B
k.169-170, raport k.69-194, filmy reklamowe k.195, lista wyswietlen k.196-197, Z w Polsce k.198-

220)

Spolce Z stuza prawa do wzoréw wspdlnotowych zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante 25 V 2007 1., 0 czym opublikowano 19 VI 2007

r., ze wskazaniem na opakowania do artykutow spozywczych :

/...J /
-nr 000729694-0001 " , nr 000729694-0002

salami
=__ 3

- Nr 000729694-0008 ¢ , 000729694-0009



Powodowi stuzy takze prawo do stowno-graficznego znaku towarowego, zgltoszonego w dniu

26 XI 2007 r., a zarejestrowanego 15 IX 2008 r. pod nr 006462592 /- , 0
czym opublikowano 22 IX 2008 r. dla towardw i ustug w klasach 29, 42, 43 i 45, m.in. miesa i
wedlin. (dowdd : swiadectwa OHIM k. 40-50, 52-68)

Wanda Szczupak prowadzita od 1993 r., pod firma Z w Jacewie, dziatalno$¢ gospodarcza
w zakresie produkcji i sprzedazy wyrobéw miesnych, od 2004 r. produkowata wedliny w
jednorazowych opakowaniach. 31 VII 2010 r. pozwana zbyla spdlce z ograniczong
odpowiedzialnoscia Z w Radojewicach cate przedsiebiorstwo wraz z udzielonym 6 III 2007 1. -
z pierwszenstwem od 8 X 2004 r., dla towaréow w klasie 29 klasyfikacji nicejskiej (m.in.

wedliny) - prawem ochronnym na znak towarowy 7188683

Viando

$wiadectwo ochronne Z-188683 k.60-62, zeznania pozwanej k.93) Obecnie zajmuje sie

(dowod : odpis aktu notarialnego k.38-44,

obrotem nieruchomosciami i nie zamierza powroci¢ do prowadzenia indywidualnej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie produkcji wedlin. S jest prokurentem w spétce Z. (dowod

: zeznania pozwanej k.193)

Chronione i uzywane dla identycznych towaréw (wedliny), przeciwstawione sobie
stowno-graficzne znaki towarowe stron nie s3 identyczne ani do siebie podobne na
plaszczyznie wizualnej, fonetycznej, czy koncepcyjnej. Pomimo identycznosci towardéw i
tozsamosci sieci dystrybucyjnych, nie istnieje zadne ryzyko wprowadzenia w biad nabywcow
co do pochodzenia wedlin w opakowaniach opatrzonych tymi znakami od stron niniejszego
postepowania. (normatywna ocena dokonana przez Sad na podstawie poréwnania obu znakéw

towarowych)

Opakowania produktéw wedliniarskich Z maja powszechnie spotykany prostokatny
ksztalt i przezroczyste okienko, przez ktére widoczna jest oferowana wedlina. Z wzorami

powoda 13czy je jedynie podobienstwo kolorystyczne ramki - czerwien, ktéra moze budzi¢



pewne skojarzenia, nie mozna jej jednak uzna¢ za element dominujacy w ogélnym ogladzie.
Czerwone obramowania maja odmienny ksztalt (dolny prawy rég, tuk gorny). Kremowo-
zielone paski boczne nie wystepuja we wzorach powoda. Na opakowaniach VIANDO nie ma
elementu kanapki z wedling, ani wedliny, napiséw w jezyku niemieckim, zdobi je natomiast
rysunek pomidora i bazylii, umieszczonych w innym miejscu, a takze wizerunek kobiety (w
owalu). W goérnej czesci jest niewielki znak towarowy Viando i napis na jasnym pasku
Smacznie i zdrowo, catkowicie rézne niz dominujacy znak towarowy ZIMBO i oznaczenie
Gourmet. Opakowania Viando i wzory wspdlnotowe nr 000729694-0008 i 000729694-0009,
roznigce sie zasadniczo wieloma elementami, wywoluja na zorientowanym uzytkowniku
(konsumencie wedlin, pracowniku sklepéw lub stoisk z wyrobami miesnymi) odmienne ogolne
wrazenie. Nie wystepuje w nich takze ksztalt w czerwonym kolorze z kremowym
podkresleniem i wpisanym biatymi literami stowem ZIMBO stanowigce wzory wspélnotowe nr
000729694-0001 i 000729694-0002. (normatywna ocena dokonana przez Sad na podstawie
poréwnania wzorow w $wiadectwach OHIM i fotografii opakowan Viando k.63-73, 224-24o0,

reklamy k.74-79, informacje k.79-83, katalogi k.84-98, 99-121, plyta k.133, dowody rzeczowe
k.241-243)

Powyzsze ustalenia poczynione zostaly przez Sad w oparciu o wyniki
przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego. Wynikaja z niego w sposob
niewatpliwy, niekwestionowane przez pozwang prawa wylaczne powoda. Sporny byt natomiast
fakt ich naruszenia, jego aktualnos¢ w dacie zamkniecia rozprawy lub mozliwos¢ uznania, ze
istnieje realna grozba naruszenia przez S w przyszlosci praw Z.

W przekonaniu Sadu, wazne i skuteczne zbycie w dniu 31 VII 2010 r. - a zatem przed
wszczeciem niniejszego postepowania - przedsiebiorstwa pod nazwa Z oraz prawa ochronnego
na znak towarowy nr 1888683 wylacza mozliwo$¢ uznania, ze stan ewentualnego naruszenia
nadal istnieje. Pomimo aktualnosci wpisu do rejestru dzialalnosci gospodarczej, ze S zajmuje
sie produkcja i sprzedaza produktéw miesnych, nalezy uznad, iz ma on charakter deklaracji, a
nie odzwierciedla faktycznie istniejacego stanu rzeczy, pozwana nie jest juz bowiem
wlascicielka przedsiebiorstwa, z ktérego funkcjonowaniem taczy sie taka dziatalnosc¢.

Zdaniem Sadu, nie mozna takze uznad, ze istnieje realna grozba naruszen w
przysztosci. Wystepujac z pozwem po raz drugi, w sprawie sygn. akt XXII GWwp 15/10, powdd
ztozylt katalog wedlin VIANDO produkowanych przez Z spétke 2z ograniczong
odpowiedzialnosciq spotke komandytowa w Radojewicach, w ktérego stopce zapisano numery
telefonow adres i adres strony internetowej (k.12). Oznacza to, ze powdd miat $wiadomos¢, kto

obecnie uzywa kwestionowanych wzordéw, a zatem - zgodnie z art. 479" § 1 k.p.c. - powinien



byt juz w pozwie przedstawic¢ twierdzenia i dowody uzasadniajace wystapienie z pozwem
przeciwko S, a zatem takze aktualnos¢ naruszenia lub grozbe naruszenia jego praw w
przysztosci przez pozwana. Sad nie jest przekonany co do stlusznosci zarzutu podnoszonego
dopiero w toku postepowania, mozliwosci powrotu przez pozwana do prowadzenia
dziatalnosci indywidualnej w przemysle miesnym. Ewentualne przeksztatcenia formy prawnej
spolki, ktora przejeta przedsiebiorstwo S, nie stanowig argumentu za uznaniem, Ze ostatecznie
zmierzajg one do przejecia przez nig Z. Sama taka mozliwos¢ nie jest tozsama z realnym
zagrozeniem uzasadniajagcym zastosowanie sankcji zakazowych i zobowigzanie do usuniecia

skutkéw naruszen.

Z tych wzgledéw, Sad uznal za skuteczny zarzut zgloszony przez S braku legitymacji
biernej, decydujac o oddaleniu powodztwa w calosci. Poniewaz jednak materiat dowodowy
umozliwial dokonanie oceny zarzutu naruszenia, S3ad poczynil stosowne ustalenia,

rozstrzygajac o merytorycznej niezasadnosci powodztwa.

Sad zwazyl co nastepuje :

I. Odnosnie naruszenia praw do wspolnotowego znaku towarowego :

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych
znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad) tego towaru lub ustugi od
towarow lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki Trybunatu z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77
Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-
304/06 Eurohypo, wyrok Sadu z 8 I 20m r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Przepis art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i
niezakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom,

ktdre nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla identycznych
towarow;

b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do
wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarow, ktoérych
dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii

publicznej; ktore obejmuje prawdopodobienistwo ich skojarzenia.



c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspolnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do towarow, ktore nie s3 podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w
przypadku gdy cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i gdy uzywanie oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysc¢ albo jest szkodliwe dla odrdzniajacego

charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Zakazy te sa zbiezne z wzglednymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art.
8 ust.1,, stad dla sadowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie miec
beda rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunalu
Sprawiedliwosci w Luksemburgu i Sadu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunatu

Sprawiedliwosci i Sagdu Unii Europejskiej) odnoszace sie do :

0 identycznosci lub podobienstwa oznaczenia i znaku
towarowego,
0 identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug,
Q istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.
Warto przy tym podkresli¢, ze poglady Trybunatu i Sadu cechuje w tym zakresie duza
jednolitos¢ i stabilno$¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powolywane s3a tezy
wcezesniejszych wyrokow, do ktorych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia pojecia

naruszenia prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie odniesc.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
porownywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajace i
dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe sa do siebie podobne jezeli, z punktu
widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen)
Identycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
wowczas, gdy s3 one dokladnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzujg sie niedostrzegalnymi
dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak
i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna méwi¢ zaledwie o podobienstwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdéw i ich catosciowego
oddzialywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego

przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 IIl 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ

Diffusion)



Dokonujac oceny podobienstwa towarow i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
czynniki charakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj
i przeznaczenie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sa sprzedawane, a
takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sadu z 23 X
2002 1. w sprawie T-388/00 ELS, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Calo$ciowa ocena
zaklada pewna wspdlzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci
podobienstwem znakdéw towarowych oraz podobienstwem towarow lub ustug, ktérych one
dotycza, przy czym niski stopienn podobienstwa miedzy towarami i ustlugami moze by¢
zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie.

(zasada wzajemnej zalezno$ci - por. wyroki Trybunatu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01

Matratzen, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-
16/06 Mobilix, wyroki Sadu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w
sprawach polaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje
wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa, ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki
Trybunatu z 29 1X 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 1., z 22 VI 1999 1. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein)
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad powinno by¢ oceniane w sposob catosciowy,
zgodnie ze sposobem postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegoélnosci wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktorych one dotycza. (por. wyroki Sadu z 9 VII
2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills, z 20 | 2010 r. w sprawie T-460/07 Medion i z 22
X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z
23 I1I 2006 1. w sprawie C-206/04 Miilhens)

Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie podobienstwa
wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znakéw powinna sie opiera¢ na
wywieranym przez nie calosciowym wrazeniu ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementow
odrozniajacych i dominujacych. (por. wyroki Trybunatu z 1 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel,
z 23 X 2002 1. w sprawie T-6/01 Matratzen, wyroki Sadu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS,
z 6 VII 2004 1. w sprawie T-117/02 Chufafit) Z zasady, odbiorcy nie uznaja elementu opisowego,
stanowigcego czes¢ zlozonego znaku towarowego, za 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-u7/02 Chufafit) O ile przecietny konsument



postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢ i nie zagltebia sie w analize jego poszczegélnych
elementow (por. wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, wyrok Sadu z 10 X
2006 1. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to wilasnie dominujace i odrozniajace cechy
oznaczenia s3, co do zasady, najlatwiej zapamietywane. (por. wyroki Sadu z 23 X 2002 1. w

sprawie T-104/01 Fifties, z 10 IX 2008 1. w sprawie T-325/06 Capio)

Ocena podobienstwa dwoch znakow towarowych nie moze ograniczy¢ sie do zbadania
tylko jednego z elementéw tworzacych zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym
znakiem. Poréwnania nalezy dokonac¢ poprzez analize przeciwstawionych sobie znakéw
postrzeganych jako calosci, co nie oznacza, ze calo$ciowe wrazenie pozostawione przez
zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektdrych
przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikow. Tylko wtedy, gdy
wszystkie pozostate sktadniki sa bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie
od elementu dominujacego. (por. wyroki Trybunatu z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker,
z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 Nestlé, wyrok Sadu z 25 III 2009 r. w sprawie T-109/07 SPA
Therapy) Jezeli zlozony znak towarowy zostal utworzony za pomoca zestawienia odrebnego
elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni, nawet jesli nie stanowi dominujacego
elementu zlozonego znaku towarowego, moze zachowa¢ w nim niezalezng pozycje
odrdzniajaca. W takim przypadku ztozony znak towarowy i ten inny znak mogg zosta¢ uznane
za podobne. (por wyrok Sadu z 20 I 2010 1. w sprawie T-460/07 Life Blog, z 2 XII 2008 r. w

sprawie T-212/07 Barbara Becker)

Wiasciwy krag odbiorcow sklada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi
konsumentéw moze sie rdéznie ksztaltowaé w zaleznosci od kategorii przedmiotowych
towarow lub ustug. (por. wyroki Trybunalu 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 I 2006 r. C-361/04 Ruiz
Picasso, wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z 30 VI 2004 r. w sprawie T-
186/02  Dieselit) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ prze-prowadzenia
bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zdawac sie na
zachowany w pamieci niedoskonaly obraz tych znakéw towarowych. Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad jest tym wieksze im silniejszy jest charakter odrézniajacy znaku
towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci
znaku na rynku). (por. wyroki Trybunatu z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, z 1 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,



wyroki Sadu z 111 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z 21 I 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO

iz 51V 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin)

Istnieje pewna wspdlzaleznos¢ miedzy znajomoscia znaku towarowego wsrod
odbiorcéw, a jego charakterem odrozniajacym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym
bardziej wzmocniony jest jego charakter odrézniajacy. Przy dokonywaniu oceny, czy znak
towarowy cieszy sie wysoce odrézniajagcym charakterem wynikajacym z jego znajomosci wsréd
odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegblnosci udzial znaku towarowego w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢
okresu jego uzywania, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego
promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak towarowy
umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak
rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych.
(por. wyrok Sadu 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.)

Skutki wspodlnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu
sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisow tytulu X. (art. 14 ust. 1) Dla

zapewnienia wilascicielowi realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczego6lnosci

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b. oferowanie towar6w, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym

celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym

oznaczeniem;
c. przywoz lub wywoéz towardéw pod takim oznaczeniem;
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca pozwanemu takich dziatan. Stosuje réowniez srodki, zgodnie z przepisami ustawo-
dawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1)
Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejq inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspolnotowych Znakow

Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do



ochrony znaku wspdlnotowego. Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegélne powody
zaniechania - uprawnia Sad do odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta,
odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c, nie moze by¢ stosowana przez sad w
postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji
pozwany, ktéry dopuscil sie naruszenia, winien skonkretyzowac te szczegdlne powody i
wykazaé ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o

sposobie usuniecia skutkow naruszenia prawa z rejestracji.

Stosujac przedstawione wyzej reguty Sad uznal, zZe stowno-graficzne znaki towarowe :

Z GmbH&Co. KG i

Z spoiki z o.o.

nie s3 ani identyczne, ani podobne na plaszczyznie wizualnej, koncepcyjnej i fonetyczne;.
Odmienna jest ich forma graficzna, brzmienie wpisanych w nie stéw. Elementem
dystynktywnym wspolnotowego znaku towarowego jest slowo ZIMBO, zdecydowanie
dominujace nad elementami graficznymi (ksztattem i kolorystyka). Dla rozsadnego, uwaznego
konsumenta jest jasne, ze towary w opakowaniach opatrzonych tymi znakami nie pochodza z
tego samego przedsiebiorstwa ani z przedsiebiorstw powigzanych ze soba gospodarczo lub
personalnie. Oceny Sadu nie zmieniaja zeznania $wiadkow B, K i S (k.a69-171), ktore
koncentrujg sie na podobienstwie i skojarzeniach opakowan, a nie znakow towarowych.

Zeznania te ani dokumenty nie dowodza takze renomy znaku ZIMBO.

Renoma znaku jest elementem, ktéry nalezy uwzgledni¢ w ramach oceny, czy
podobienstwo oznaczen lub towaréw i ustlug jest wystarczajace dla zaistnienia
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, po ustaleniu podobienstwa znakdéw, a nie w celu
ustalenia tego podobienstwa. (por. wyrok Trybunatu z 3 IX 2009 r. w sprawie C-498/07 La
Espariola, wyroki Sadu z 12 XII 2002 r. w sprawie T-110/01 HUBERT, z 15 IX 2009 r. w sprawie T-
308/08 MANGO adorably, z 8 1I 20u r. w sprawie T-194/09 LAN) Orzecznictwo Sadow Unii
Europejskiej utozsamia za renome ze znajomoscia znaku towarowego, jego stawa, nie zas z
jakoscia towaréw lub ustug, dla ktorych znak ten jest chroniony (ekskluzywnoscia). Juz w
wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors) Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci stwierdzil, ze elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomos$¢ przez
relewantnych odbiorcéw na okre$lonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomo$¢ w
rozumieniu art. 6°* Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej z 20 I1I 1883 r.).
Oceniajac, czy wymaganie jest spelnione, sad musi wzig¢ pod uwage wszystkie istotne

elementy stanu faktycznego, w szczegolnosci :



@

<> udziatl w rynku,

@

<> intensywnos$¢, zasieg geograficzny i okres uzywania,

@

<> wielkos¢ inwestycji poniesionych przez przedsiebiorstwo w zwiazku z promocja.

Kryteria te zostaly zastosowane przez Sad Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004
r. w sprawie T-8/03 (Emilio Pucci) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (SPA-Finders) Takze
w wyroku z 6 II 2007 1. w sprawie T-477/04 (TDK) Sad Pierwszej Instancji stwierdzit, ze aby
spetni¢ wymog zwigzany z renoma, znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcow
potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygajac o renomie Sad dokonuje szczegotowej i
wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowoddéw w odniesieniu do zakresu i poziomu
dzialan handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, stuzacych budowaniu
renomy. Sad zwraca uwage na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedazy, popularnos¢ wsréd
konsumentéw, rozmiar, czestotliwos¢ i regularno$¢ sponsorowania réznych wydarzen
przyciagajacych duza liczbe widzow, pozwalajace na uznanie, ze znak towarowy spelnia

kryterium renomy, a zatem winien by¢ znany znacznej czesci odbiorcow. (por. takze wyrok

Trybunatu z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 INTEL )

Nalezy zatem uzna¢, ze uzywanie znaku towarowego Viando Zaktady Miesne nie
narusza praw Z z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego ZIMBO. (a contrario art. 9

rozporzadzenia)

II. Odnosnie zarzutu naruszenia praw do wzorow wspolnotowych :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspélnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5] 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system
nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty
(obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie
zawiera legalng definicje, odmienna od definicji ustawodawstw Panstw Czlonkowskich, wg
ktdrej wzorem jest postac¢ calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegélnosci z cech
linii konturéow, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materialow samego produktu lub jego
ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub
rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. cze$ci przeznaczone do stworzenia produktu ztozonego,
opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z

wylaczeniem programow komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu,
tzn. w jego formie i uksztaltowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w

zestawieniu linii, konturow, doborze kolorow lub uzyciu powierzchni o specjalnych



wlasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktore s3 wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego
uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspélnoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeni geograficznych w Polsce po
akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzoréw przemystowych w
prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

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

zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :

1. wnioskiem zlozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

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

Wylacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wlasciwego w sprawach wzorow
wspolnotowych, stwierdzajace, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do wzoru
(art. 25 ust. 1c) pozwalaja na obalenie domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 8s.
Dopiero w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspdlnotowy od poczatku
nie rodzit skutkdw okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za
niewazny. (art. 26 ust. 1) Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat
od daty zgloszenia, o ile spelnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.ib.
Uprawniony moze przedtuzyc¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okresow piecioletnich, tacznie
do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i
zakazywaniu osobom trzecim wuzywania tego wzoru, obejmujacych w szczegolnosci
wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w
ktérym jest zawarty lub zastosowany wzdr, lub skltadowanie takiego produktu w tych celach

(art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie precyzyjnie okresla zakres praw z rejestracji. Obejmuja one
niewatpliwie wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzor zostal ucielesniony lub

do ktorego zostal zastosowany. Szeroka interpretacje proponuje sie przyjac¢ 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 rozumieé¢ zwrot uzycie produktu, ktéry
obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zaktdcenia normalnej ekonomicznej

eksploatacji prawa wylacznego. Natomiast skladowanie nie powinno by¢ interpretowane



rozszerzajaco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wowczas, gdy dokonane jest w celu

oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspdlnotowego wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych inkorporowany jest wzor. 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
wywoluje on na zorientowanym uzytkowniku innego ogélnego wrazenia, uwzglednia sie przy

tym stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony okre$laja cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w
dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wylacznie cechy postrzegalne
zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w
sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych
wlasnie cech. (shown visibly) Zakres ochrony bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda
projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Woéwczas stosunkowo niski stopien
podobienstwa moze stanowi¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istniejq
obiektywne przyczyny, dla ktérych wystepujace podobienstwa bylyby konieczne ze wzgledu na
brak swobody tworczej w danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Koztowska Ochrona wzoru
w prawie europejskim. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw
przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11) Wzory nalezy
poréwnywac uwzgledniajac cechy nowe, nie zas znane i ogdlnie dostepne. Nie naleza do tresci
prawa np. elementy folkloru czy uksztaltowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie
obejmuje tych wlasciwosci, ktére sg wlasnoscia publiczng, a tylko nowe, istotne cechy wzoru.
Istnienie takie samego ogdlnego wrazenia nie zawsze przesadza o nasladownictwie; czesto jest
nieunikniong konsekwencja sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub

silnie zdeterminowany funkcja uzytkowa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznia sie jedynie nieistotnymi
szczegolami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie
jego identycznos¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegélach w
porownaniu z wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie,
uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb. Tylko zatem rdznice cech istotnych
pozwalajq uznad, ze poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska

Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 1. 5.45-50)



Zarejestrowany wzér wspolnotowy ma indywidualny charakter, jesli catosciowe
(ogdlne) wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rozni sie od wrazenia,
jakie wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktory zostat udostepniony publicznie przed data
dokonania zgtoszenia wzoru do rejestracji, od ktérej wzor ma by¢ chroniony lub, jesli
zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ustab) Przy ocenie
indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody twoércy przy opracowywaniu
wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzér ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione
od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu
danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejgcq catosciq wzoru, przy
uwzglednieniu natury produktu, do ktdrego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w
szczegolnosci do sektora przemystu, do ktdrego nalezy, oraz stopiert swobody twércy podczas
tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuly) Dokonujac oceny Sad musi 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 panujace w modzie, czy gusta nabywcow.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogoélnym
wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, lutilisateur
averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktow.
Wrazenie to musi by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzdr rozni sie od
wczesniejszego wzoru pewng, nawet duzg liczba okreslonych szczegétow, jesli mimo wszystko
zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomosé¢
przedmiotu, osoba, ktéra go uzywa i postuguje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze
widzial juz taki wzor. (déja vu) Kryterium indywidualnego charakteru opiera si¢ na wrazeniu
ogdlnym, jakie wywiera wzor i polega na ustaleniu, czy zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzor
rézni sie, czy tez nie od tego co istniato juz poprzednio w danej dziedzinie produktéw. (tak
M.Pozniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) Wzér bedzie mial charakter indywidualny jedynie
wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrozniajaca go od innych, ze bedzie moégl by¢
zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak M.Pozniak-Niedzielska Wzér
wspélnoty. w Ochrona znakdéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych

w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten, ktory
uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z tworzeniem,
przechowywaniem lub dystrybucja produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy

techniczne. (tak J. Sozanski Ochrona wiasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii



Europejskiej — prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspélnotowych. nr 12/2005 s.30-37)
Inny poglad prezentuje prof. Krystyna Szczepanowska-Kozlowska (Zdolnosé [...] s.45-50)
ograniczajaca krag zorientowanych uzytkownikéw do ostatecznego konsumenta, dla ktérego
przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza sie jednak tylko w odniesieniu do produktow
codziennego uzytku, ktére nabywamy na tyle czesto aby zapoznac sie z cechami zawartego w
nich wzoru, mogac poréwnac¢ go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do
produktow uzywanych incydentalnie. Sad podziela poglad prof. Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze
zorientowany (uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepsza
niz zwykly znajomos$¢ przedmiotu. Nie jest to sam tworca ani przecietny odbiorca, ani znawca
w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego
uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca
(konsument) lecz osoba, ktéra uzywa przedmiotu i postluguje 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.Sieniczyto-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw przemystowych. Oficyna a Wolters Kluwer
business Warszawa 2010 5.36-46, M.Pozniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z
23 X 2007 1. [ICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

W sprawach wzorow wspdlnotowych sady stosuja przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 88
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno w zakresie
przepiséw prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju
postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego.
Uznajac, ze pozwany naruszyl lub zZe z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji

wzoruy, sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki :

a. zabraniajace kontynuowania dziatan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych dobr, jezeli ich wlasciciel wiedziat do jakich celéw byly 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 panstwa czltonkowskiego, w ktérym naruszenie grozito lub miato miejsce.
(art. 89 usta) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem

krajowym, niezbedne $rodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)



Orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach wzorow jest stosunkowo niewielkie.
Ich naruszenia dotycza jedynie dwa wyroki Sadu Unii Europejskiej, wydane 18 III 2010 r. w
sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo oraz 22 VI 2010 1. w sprawie T-153/08 Bosch.
Sad odniost sie w nich do zasadniczych kwestii, stanowigcych przedmiot rozstrzygniecia w
sprawach wzoréw wspolnotowych, w praktyce orzeczniczej budzacych istotne rozbieznosci

interpretacyjne. Warto wiec odwotac sie do motywdéw pierwszego z wyrokow.

W pierwszym rzedzie nalezy wskaza¢, ze w sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny
podobienstwa lub odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym
uzytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszyciela. Nie przeciwstawia
sobie natomiast produktéw stron. Sposob w jaki powod uzywa wzoru jest bez znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu. Produkt, w ktdrym wzor jest ucielesniony moze by¢ wykorzystany
pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jesli nie ma watpliwosci co do ich tozsamosci (pozwany
nie kwestionuje identycznosci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda). Bez znaczenia

jest takze dobra lub zla wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytwodrca ani sprzedawca produktow, w
ktorych wzor jest zastosowany (nalezy podkresli¢, ze wzdr wspolnotowy nie ogranicza sie do
okreslonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestracje ma znaczenie pomocnicze).
Jest szczegdlnie uwazny i dysponuje pewna wiedza na temat stanu wzornictwa. Stopien
swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegolnym uwzglednieniem
wymagan zwigzanych z wlasciwosciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze
przepisow prawnych majacych do niego zastosowanie. Porownania ogdlnego podobienstwa
przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi

podobienstwa i roznice.

Ocena podobienstwa (istnienia lub braku odmiennego ogolnego wrazenia)
dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspolnotowego ma charakter normatywny,
podobnie jak w sprawach o naruszenie wspolnotowych znakéw towarowych. Sad uwzglednia
zaoferowany mu przez strony procesu material dowodowy. W realiach polskiego procesu
cywilnego, szczegdlnie w postepowaniu w sprawach gospodarczych, powdéd powinien dotozy¢
wszelkich staran, aby przedstawié¢ przeciwstawiane sobie wzory w formie umozliwiajacej
sagdowi dokonanie wszech-stronnej oceny ogdlnego wrazenia jakie kazdy z nich wywoluje na
zorientowanym uzytkowniku, a w efekcie prawidlowe rozstrzygniecie sporu. Normatywna
ocena sadu, ktory orzeka na podstawie zaoferowanego mu materialu dowodowego, naktada na
obydwie strony procesu obowigzek zgloszenia i udowodnienia ich twierdzen, stuzacych

okresleniu cech determinujacych ogdélne wrazenie, elementéw drugorzednych, cech



wynikajacych z funkeji produktu, w ktéorym wzdr jest lub ma byé zastosowany, wskazanie
przepisow decydujacych o jego ewentualnej standaryzacji, a takze zakreslenie granic swobody
twdrczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorow. Twierdzenia stron postuza sadowi przy
rozstrzyganiu sporu o naruszenie. Kompetencje sgdu w tym zakresie nie moga by¢ w zadnym
razie cedowane na bieglego. Z tej przyczyny Sad oddalil wnioski powoda o dopuszczenie

dowodow z opinii bieglych.

W ocenie Sadu, zadne z kwestionowanych opakowan produktow Z- w catosci ani
w czesci - nie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku nieodmiennego ogdélnego
wrazenia. Nie mozna sie zgodzi¢ z zarzutem imitowania przez opakowania VIANDO wzorow
wspolnotowych. Zastosowany kolor czerwony, stanowigcy zaledwie jeden z wielu elementéw
bardzo urozmaiconego opakowania, nie moze by¢ uznany za decydujacy o indywidualnym
charakterze lub nowosci wzoru, a ksztatt ramki w istocie sie nie wyréznia. Wzory powoda i
kwestionowane opakowania moga budzi¢ pewne skojarzenia ale poréwnywane przez
zorientowanego uzytkownika, ktéry wyeliminuje wszystkie elementy nie cechujace sie
nowoscig i indywidualnoscia, a takze te wynikajace z funkcji opakowania, stwierdzi, ze
wystepujace miedzy nimi roznice wykluczaja uznanie, iz kazdy ze wzorow i kazde z opakowan
(kolejno sobie przeciwstawianych) wywotuja na nim odmienne ogolne wrazenie. Podobienstwo
kolorystyczne znosi wpisanie w sposdb bardzo wyrazisty, biatymi literami, w gornej czesci
obramowania stowa ZIMBO, ktore w zaden sposéb nie moze by¢ uznane za podobne do znaku
towarowego Viando Zaktady Miesne. Nalezy przy tym wyjasnié¢, ze w ocenie naruszenia
opakowania produktéw VIANDO przeciwstawione zostaly wzorom wspdlnotowym, a nie
uzywanym przez powoda, odmiennym od wzoréw opakowaniom (k.221-223), jak mialoby to

miejsce w przypadku zarzutu dopuszczenia sie czynu nieuczciwej konkurencji.

Z tych wzgledow, zadanie Z GmbH&Co. KG zastosowania objetych pozwem
sankcji okreslonych w art. 89 ust. 1 rozporzadzenia podlega¢ musialy oddaleniu, jako

bezzasadne.

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialnosci za
wynik sporu. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza
sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i
wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego
stawiennictwa strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Do niezbednych kosztow 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.) Stronom reprezentowanym
przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej

wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Parstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej
przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego
sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy
pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne okreslone w rozdziatach 31 4, z tym, Ze nie moze
by¢ ona wyzsza od 6-o0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od
wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.i.) W sprawie o naruszenie prawa z

rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 z (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika pozwanej wykonujacego zawdd radcy prawnego
bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. (840 zt + 17 zl, tytutem optaty skarbowej od

pelnomocnictwa)



