Sygn. akt XXII GWzt 17/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Dnia 9 grudnia 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jezowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2013 r. w Warszawie spraw potgczonych

z powddztwa gtéwnego L spo6tki z ograniczong odpowiedzialnoscig w W

przeciwko M.P.

- 0 ochrone praw z rejestracji wzorow wspolnotowych i wspdlnotowego znaku towarowego oraz
zaniechanie czynoéw nieuczciwej konkurencji

i z powodztwa wzajemnego M. P.

przeciwko L spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w W

- 0 uniewaznienie wzoréw wspolnotowych

I. Zpowddztw gléwnych:

1. oddala powddztwo o zakazanie M.P. oferowania, w szczegdlno$ci poprzez strone
internetowg www.c.pl, produktéow jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz
powoda wzorach wspélnotowych nr 1748179-0001, 1921289-0002, 1921289-0005,
1921289-0007, 1921289-0008, 1921289-0009, 1921289-0010, 1921289-0011,
1921289-0012 1 1921289-0013 oraz o nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt,

znajdujacych sie w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich innych miejscach,


http://www.chicochica.pl/

2.

ktére =zostang ustalone przez komornika w toku postepowania egzekucyjnego,

produktéw jubilerskich opartych na tych wzorach;

zasadza od L spotki z ograniczong odpowiedzialno$cia w W na rzecz M. P. kwote 510

(piecset dziesiec) ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

II. Zpowddztwa wzajemnego:

1.

stwierdza niewaznos$¢ wzoréw wspdlnotowych zarejestrowanych na rzecz L spétki z
ograniczong odpowiedzialnoscia w W w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante pod numerami: 1921289-0007, 1921289-0008, 1921289, 1921289-0012 i
1921289-0013;

oddala powdédztwo w pozostatej czesci;

zasadza od L spotki z ograniczong odpowiedzialno$cia w W na rzecz M. P. kwote 682

(szes$cset osiemdziesigt dwa) ztote tytutem zwrotu kosztow procesu.
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Uzasadnienie

3 VII 2012 r. L spo6tka z ograniczong odpowiedzialno$cia w W wniosta o :

1. zakazanie M.P uzywania elementéw stownych identycznych lub podobnych do
wspdlnotowego znaku towarowego LILOU, w szczegdlnosci okreslen LILOU i LILI, do
oznaczania bizuterii, w charakterze stowa kluczowego oraz w innych tresciach zawartych na

stronie internetowej, w szczegolnosci pod adresem .www.c.pl,

2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na wtasny koszt znajdujacych sie w jego siedzibie,
magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, ktore zostang ustalone przez komornika w
toku postepowania egzekucyjnego, wyrobdw bizuteryjnych opatrzonych znakami towarowymi
identycznymi lub podobnymi do znaku LILOU, w szczegdlno$ci znakiem LILL (k.2-36 akt sygn.
XX1IGWzt 17/12)

Takze 3 VII 2012 r. spotka L wystgpita z pozwem o zakazanie M.P. oferowania, w
szczegOlnosci poprzez strone internetowg www.c.pl, produktéw jubilerskich opartych na
zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspdlnotowych nr 001748179-0001,
001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0007, 001921289-0008, 001921289-0009,
001921289-0010, 001921289-0011, 001921289-0012 i 001921289-0013 oraz o nakazanie
pozwanemu zniszczenia na jego koszt, znajdujgcych sie w jego siedzibie, magazynach oraz we
wszystkich innych miejscach, ktére zostang ustalone przez komornika w toku postepowania
egzekucyjnego produktow jubilerskich opartych na tych wzorach. (k.2-46) Sprawe te, oznaczona
sygn. akt XXIIGWwp 6/12, Sad postanowit potaczy¢ do wspdlnego rozpoznania i rozstrzygniecia
ze sprawg sygn. akt XXIIGWzt 17/12. (k.48)

M.P. zazadat oddalenia powo6dztwa i wystgpit z pozwem wzajemnym o uniewaznienie
wzoréw wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
(OHIM) w Alicante pod numerami: 001921289-0002, 001921289-0007, 001921289-0008,
001921289-0009, 001921289-0010, 001921289-0011, 001921289-0012 i 001921289-0013, ze
wzgledu na brak nowosci i indywidualnego charakteru. (k.45-230 akt sygn. XXIIGWzt 17/12) O
whniesieniu pozwu wzajemnego Sad powiadomit OHIM. (k.250, 255)
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Spotka L zazadata oddalenia powodztwa wzajemnego i zwrotu kosztéw procesu,
przekonujac, Ze jej wzory nie sg pozbawione cech nowosci i indywidualnego charakteru. (k.260-

295)

Wyrokiem czeSciowym wydanym 20 VIII 2012 r. Sad zakazat M. P. uzywania w
charakterze znaku towarowego stéw LILOU i LILI jako stow kluczowych oraz w innych tre$ciach
odnoszacych sie do bizuterii, zawartych na stronach internetowych, w szczeg6lnosci pod
adresem www.c.pl; oddalit powddztwo o zakazanie M. P. uzywania elementéw stownych
podobnych do wspdélnotowego znaku towarowego LILOU, w szczegdlnosci okreslen LILOU i
LILI, do oznaczania bizuterii, w charakterze stéw kluczowych oraz w innych tresciach zawartych
na stronie internetowej, w szczeg6lnosci pod adresem www.c.pl oraz oddalit powddztwo o
nakazanie M.P. zniszczenia na wtasny koszt, znajdujacych sie w jego siedzibie, magazynach oraz
we wszystkich innych miejscach, ktére zostang ustalone przez komornika w toku postepowania
egzekucyjnego, wyrobow bizuteryjnych opatrzonych znakami towarowymi identycznymi lub

podobnymi do znaku LILOU w szczego6lno$ci znakami LILI. (k.253-254, uzasadnienie k.316-327)

Apelacja M.P. (k.330-341) zostata oddalona przez Sad Apelacyjny wyrokiem wydanym 8
V 2013 r. w sprawie sygn. akt [ACa 1347 /12. (k.382, uzasadnienie k.386-403)

Sad ustalil, Zze L spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia w W jest producentem
bizuterii (bezsporne - tak tez odpis z KRS k. 9-10v i wydruki ze stron internetowych k.11-20 akt
sygn. XXIIGWwp 6/12). W dniu 27 VIII 2010 r. sp6tka uzyskata prawo z rejestracji wzoru
wspdlnotowego nr 001748179-0001, o czym opublikowano 15 IX 2010 r. Wzér, chroniony dla

wyrobdéw zdobniczych, jubilerskich i logo, przedstawia sie nastepujgco :

22 IX 2011 r. spétka L uzyskata prawa z rejestracji wzoréw wspolnotowych nr nr
001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0007, 001921289-0008, 001921289-0009,
001921289-0010, 001921289-0011, 001921289-0012 i 001921289-0013, o czym
opublikowano 4 X 2011 r. Wzory, chronione dla wyrobdw jubilerskich, wisiorkéw,

przedstawiaja sie nastepujaco:
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nr 001921289-0002 - ,nr 001921289-0005 -

7 N Y )
L = I
nr 001921289-0007 - nr 001921289-0008 -
nr 001921289-0009 - nr 001921289-0010 -
]
1\","‘“\‘
W ) S
‘ =
nr 001921289-0011 - nr 001921289-0012 -

nr 001921289-0013 - (bezsporne - tak tez wydruki z bazy OHIM k.21-30 akt
sygn. XXIIGWwp 6/12)

M. P, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa 4 P w H, oferuje przez sklep
internetowy na stronie pod adresem www.c.pl, bizuterie m.in. zawieszki do bransoletek w
ksztattach czterolistnej koniczynki, misia, chtopca, dziewczynki z dwoma kucykami, dziewczynki
z kucykiem, stoneczka, aniotka, kota i znaku nieskonczonosci. (bezsporne - tak tez wydruki ze
strony internetowej k.23-26,211-219, 211-219, 238-245 akt sygn. XXIIGWzt 17/12 i k.31-41 akt
sygn. XXIIGWwp 6/12)

Zawieszki w ksztaltach dziewczynki z dwoma kucykami, dziewczynki z kucykiem, kota i
kwiatuszka / czterolistnej koniczynki, bardzo podobne do wzoréw wspdlnotowych

zarejestrowa-nych na rzecz L pod numerami 001921289-0007, 001921289-0008, 001921289-
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0012 i 001921289-0013 pozwany importowat i oferowat do sprzedazy przed datg uzyskania
przez powodowa spétke praw wytacznych. W 2007 r. M. P. wielokrotnie wyjezdzat do Turcji
gdzie kupowal bizuterie srebrng, m.in. zawieszki w ksztatcie dziewczynki z kucykiem,
dziewczynki z dwoma kucykami, koniczynki, kotka, stoneczka i aniotka, cztery pierwsze bardzo
podobne do wzoréw wspdlnotowych L. W pdZniejszym czasie pozwany zamawiat takie
zawieszki w Polsce, gdzie byty one wytwarzane przy uzyciu form (wyciskéw) wykonanych przez
spoétke E. Zawieszki te sprzedawat hurtowo w Polsce do sklepow jubilerskich. (dowéd: zeznania
Swiadkéw T. G. k.483, W. S. k484, M. B. k.484-485, M. P. k.485-486, W. B. k.487-488, zeznania
M.P. k.489-490, kopia paszportu powoda wzajemnego k.95, 96, dowdd zakupu biletu lotniczego
k.97, 98, faktury i wykaz transakcji k.99-101, 109-135, dokument przywozu k.102, wydruk z
konta k.106, fotografie k.107-108, wyciski, formy, dowody rzeczowe k.314, wydruki ze stron
internetowych k.136-141, 443-446, 452-454, zamdéwienia ze sklepu internetowego z 2011 r.
k.145-160)

Podobne do wzoru nr 001921289-0009 zawieszki w ksztatcie aniotka sa obecne na
rynku, w ofercie innych przedsiebiorcéw, nie jest jednak znana data ich pierwszego publicznego
udostepnienia. (niedatowane wydruki ze stron internetowych k.164-169 - brak dowodu
przeciwnego) Udostepnione publicznie przed 22 IX 2011 r. wzory bizuterii w ksztatcie znaku
nieskonczono$ci réznig sie od wzoréw zawieszki zarejestrowanej jako wzor nr 001921289-
0011. Jest podtuzna (petle sa bardziej sptaszczone), jej powierzchnia zostata uwypuklona. (k. 82,
84v, 89, 186 akt sygn. XXII GWzt 17/12) Odmienny od wzoru L. jest takze wzdér wspdlnotowy
zarejestrowany 17 11 2006 r. pod nr 000480900-0001. (wydruk z bazy OHIM k.172-173) Znak
nieskonczonosci we wzorze (k.28) przypomina ksztattem dsemke, jest sptaszczony, na styku
dolna linia jest wyraznie pogrubiona, podczas gdy znak nieskonczonosci w zawieszce
pozwanego gtownego (k.36, 215, 302) jest podtuzny, wierzchem wypukty, wyztobiony z tytu. Na
mtodej kobiecie zwykle noszacej tego rodzaju biZuterie nie wywotuja one tozsamego ogdlnego
wrazenia. (ocena normatywna) Wzoér wspdlnotowy zarejestrowany pod nr 000493507-004
wyraznie rézni sie od wzoru nr 001921289-0002. Ma odmienny ksztalt, inaczej zarysowane
tapki, wygrawerowane oczy i buzie. Jest mocowany za pomocg karabiniczyka umieszczonego na

czubku gtowy misia.

Mi$ we wzorze wspoélnotowym zarejestrowanym 10 III 2006 r. pod nr 000493507-0004,
dziewczynki we wzorach wspolnotowych zarejestrowanych 26 1 2010 r. pod nr 00661232-0004,
511 2007 r. pod nr 000686191-0001, chtopczyk we wzorze wspdlnotowym zarejestrowanym 5
112007 r. pod nr 000664636-0001, koniczynka we wzorze wspoélnotowym zarejestrowanym 15
V 2007 r. pod nr 000723374-0001, aniotek we wzorze wspdlnotowym zarejestrowanym 26 II
2005 r. pod nr 000304688-0001, kotek we wzorze wspdlnotowym zarejestrowanym 18 XI 2004



r. pod nr 000256102-0002 rdznig sie od wzoréw L. (wydruki z bazy OHIM k.170-171, 174-185)
Na mtodej kobiecie zwykle noszacej tego rodzaju bizuterie nie wywotuja one tozsamego

ogblnego wrazenia. (ocena normatywna)

Otwor w zawieszkach oferowanych przez M. P. (k.298-303) ma ksztatt istotnie réznigcy
sie od ksztaltu przedstawionego we wzorze wspoélnotowym nr 001748179-0001. Roézny od
wygladu wzoréw nr 001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0009, 001921289-0010,
001921289-0011 jest takze wyglad zawieszek pozwanego przedstawiajacych: misia, chtopca,
stonce, aniotka i znak nieskonczonosci. Na mtodej kobiecie zwykle noszacej tego rodzaju
bizuterie nie wywotujg one tozsamego ogoélnego wrazenia. (ocena normatywna dokonana na
podstawie poréwnania wzoréw z bazy OHIM k.21-30 oraz fotografii i wydrukéw ze strony
internetowej pozwanego k.31-41 akt sygn. XXIIGWwp 6/12 oraz dowoddéw rzeczowych k.314)
Rysunki postaci chtopca i misia wykonat na zamoéwienie pozwanego na przetomie 20111 2012 r.

M.B. (dowdéd: umowa, rachunek k.187-192)

Kwiatek stworzony na planie symbolu heraldycznego francuskiej lilii (Fleur-de-lys) we
wzorze L (k21) ma zaokrgglone zakoniczenia ramion, z wyraznymi wecieciami przy ich
zetknieciu, ramie goérne jest znacznie wieksze od pozostatych. Otwory w zawieszkach
pozwanego maja w uproszczonym zarysie regularny ksztatt kwiatka/czterolistnej koniczynki z
identycznymi, symetrycznie utozonymi ptatkami. Mi§ we wzorze L (k.22) ma niewyraznie
zarysowany Ksztatt, znajduje sie w pozycji stojace;j. Jest gruby, ma krétkie tapki, okragte uszka.
Siedzacy mi§ w zawieszce pozwanego (k40, 211) ma wyglad pluszowej zabawki, z
wyeksponowanymi szeroko rozstawionymi tylnymi tapkami, bez widocznych tapek przednich,
odmienny jest ksztatt i potozenie uszu. Chtopiec we wzorze L (k.23) to korpulentna postaé
bardzo matego dziecka o ledwo zarysowanych, krétkich konczynach, z duza glowg, bez
jakichkolwiek ryséw wyrazajacych charakter postaci. Chtopiec w zawieszce pozwanego (k.35,
212) jest raczej sympatycznym kilkulatkiem, nieco nonszalanckim, z roztozonymi nogami i
rekami, ubranym w spodenki. Stoneczko we wzorze L (27) ma okragty ksztatt i krétkie promyki
dotykajace delikatnie wygrawerowanego okregu, stoneczko w zawieszce pozwanego (k.33, 41,
216, 301) jest splaszczone, promienie dotykajg glebszego, a przez to wyrazniejszego
wyztobienia. Aniot we wzorze L (k.26) i w zawieszce pozwanego (k.34, 214) maja zbliZzone
ksztatty (zarysy), jednak bardziej wydtuzona zawieszka M.P. ma z przodu wygrawerowang
zabawng posta¢ aniotka, ktora istotnie rézni ja od wzoru wspolnotowego, ktérego powierzchnia

jest gtadka.

Sad zwazyt :



L. Ocena zasadnoS$ci Zadania uniewaznienia wzoréw wspoélnotowych:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlno-
towych (Dz.U.UE.L.02.3.1,z 512002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) zawiera legalng definicje, zgodnie z ktorg
wzorem wspolnotowym jest posta¢ catego produktu lub jego czeSci, wynikajaca w szczegdlnosci
z cech linii konturéw, kolorystyKki, ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego
ornamentacji. (art. 3a) Produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy,
wlaczajac w to m.in. czesci przeznaczone do stworzenia produktu ztozonego, opakowanie,
wyglad zewnetrzny, symbole graficzne i kroje pisma typograficznego, z wytaczeniem programow

komputerowych.

Posta¢ przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego
formie, uksztattowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii,
konturow, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sa wizualnie
postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania. (M.PoZniak-Niedzielska Wzor
wspdlnoty. w Ochrona znakdéw towarowych, wzoréw przemystowych 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 Sadowy 1/2007 s.4-11) 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 takich wtasnie cech. (shown visibly)

Z art. 85 wynika domniemanie wazno$ci wzoru. Przepis ten w ust. 1. stanowi, ze w
postepowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru sady uznajg go za wazny. Jezeli
jednak, w toku postepowania wywotanego pozwem wzajemnym, waznos¢ zostanie zaprzeczona,
sad, uznajac, ze jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru,
stwierdza jego niewaznos¢. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, oddala powddztwo wzajemne.
(art. 86 ust. 1b) Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzor wspdlnotowy moze zosta¢ uznany za
niewazny, m.in. wtedy gdy nie spelnia wymogoéw art. 4-9 (ppktb.).

Wzér wspoélnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim (tacznie) jest nowy i
posiada indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Zarejestrowany wzor uwaza sie za nowy, jesli
identyczny wzér nie zostat udostepniony publicznie przed datg ztozenia wniosku o rejestracje
lub, jesli wystapiono o pierwszenstwo, przed data pierwszenistwa. (art. 5 ust.1b) Uwaza sie, ze
wzor udostepniono publicznie, jezeli zostat on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny
sposob, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposoéb ujawniony przed data
wskazang w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust.1a lub w art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, z wyjatkiem, gdy
wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw

srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajacym w Unii Europejskiej.



Zarejestrowany wzor wspdlnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli cato$ciowe
(ogdlne) wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia,
jakie wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie przed datg
zgtoszenia lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed datg pierwszenstwa. (art. 6 ust.1b) Przy
ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody twdrcy przy
opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzdér ma indywidualny charakter, powinno
by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku
dokonujgcym oglqdu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwiqzanego z istniejqcq
catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie
zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopiert swobody twdrcy

podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad musi rozwazy¢, na ile utrudnione jest w
danej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkoéw i modeli o charakterze indywidualnym.
Swobode te moga ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne,
handlowe, ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcéw. Ocena
indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie wywotuje
on na zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego, co
poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktéow. Wrazenie to musi by¢ wyraznie
odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub
modelu pewng, nawet duzg liczba szczegdtéw, jesli mimo wszystko taki uzytkownik uzna, ze w
bezposrednim poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wz6r bedzie miat charakter indywidualny
jedynie woéwczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze bedzie mogt by¢
zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzdr
wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w

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

Zorientowanym (uswiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny,
majacy lepsza znajomos¢é przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w
okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to by¢ finalny
uzytkownik. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18 111 2010 r.
w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 .
w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z
91X 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Stopien swobody tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresSla¢ ze szczegdlnym

uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wilasciwo$ciami wynikajgcymi z funkcji technicznej



pro-duktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego zastosowanie. Poréwnania ogélnego
podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace
miedzy nimi podobienstwa i rdznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktore sg typowe i wspolne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na
wtasciwos$ciach, ktére sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy. (por takze
poZniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs Bosch, z 16 XII 2010 r. w
sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w
sprawach o naruszenie znaku towarowego, w ktérych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuz;ji
z punktu widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sadu nalezy ocena odmiennosci
lub jej braku ogdlnego wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym uzytkowniku wywotuja
przeciw-stawiane sobie wzory. (por. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 22 VI 2010 r. w sprawie T-
153/08 Shenzhen/Bosch) Kompetencje sadu w tym zakresie nie moga by¢ w Zadnym razie
cedowane na biegtego. (inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23 X 2007 . [1 CSK 302/07)

Nalezy takze wyjasni¢é, Ze poréwnanie wzoréw roé6zni sie od ryzyka konfuzji
konsumenckiej w prawie znakow towarowych, gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak
uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzoroéw,
poréwnania - w ocenie normatywnej - dokonuje sie w sposéb bezposredni. (szerzej: L.

Brancusi Wzor ... s.273-360)

W pozwie wzajemnym M. P. zadal uniewaznienia o$miu wzoréw wspdlnotowych
zarejestrowanych pod numerami: 1921289-0002 (mis$), 1921289-0007 (dziewczynka z dwoma
kucykami), 1921289-0008 (dziewczynka z kucykiem), 1921289-0009 (aniotek), 1921289-0010
(stoneczko), 1921289-0011 (znak nieskonczonos$ci), 1921289-0012 (koniczynka) i 1921289-
0013 (kotek).

Na wstepie nalezy wyjasni¢, ze dla oceny zasadnoSci zarzutu braku nowos$ci i
indywidualnego charakteru nie maja znaczenia przedstawione przez pozwang wzajemng
dowody z zeznan $wiadkdéw, dokumentow, rysunkoéw i fotografii odnoszace sie do okolicznosci
stworzenia rysunkéw na potrzeby spo6tki L. Istotne jest to, czy powdd wzajemny udowodni lub
nie, ze przed data zgloszenia wzoréw nr 1921289-0002, 1921289-0007, 1921289-0008,
1921289-0009, 1921289-0010, 1921289-0011, 1921289-0012 i 1921289-0013 zostaty
publicznie udostepnione wzory identyczne lub na tyle podobne, Ze na zorientowanym

uzytkowniku niewywotujgce odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzory L.



Zgodnie z zasada rozktadu ciezaru dowodu (z art. 6 k.c.) powdd wzajemny obowigzany
byt udowodni¢ w tym postepowaniu istnienie podstaw uzasadniajgcych stwierdzenie
niewaznos$ci kwestionowanych wzoréw. W ocenie Sadu, M. P. skutecznie podwazyt nowos¢ i
indywidualny charakter wylacznie w odniesieniu do wzoréw zarejestrowanych w OHIM pod
numerami 1921289-0007 (dziewczynka z dwoma kucykami), 1921289-0008 (dziewczynka z
kucykiem), 1921289-0012 (koniczynka) i 1921289-0013 (kotek). Wiarygodne, wzajemnie sie
uzupeliniajgce i korespondujace z dowodami na pi$mie, zeznania $wiadkéow T.G., W.S., M.B,, M. P.
i W. B. oraz zeznania M. P, dodatkowo poparte dokumentami, wydrukami ze stron
internetowych i wzornikami (formami) dowodnie §wiadcza o tym, ze identyczne lub bardzo
podobne do nich wzory znane byly przed dniem 22 IX 2011 r. Uzasadnia to stwierdzenie
niewaznos$ci wzorow wspdélnotowych nr nr 1921289-0007, 1921289-0008, 1921289-
00121 1921289-0013. (art. 86 ust. 1a w zw. z art. 25 ust. 1b rozporzadzenia)

Sad oddalit natomiast powddztwo wzajemne w odniesieniu do zgdania uniewaznienia
wzorow wspolnotowych nr 001921289-0002 (mi$), 001921289-0009 (aniotek), 001921289-
0010 (stoneczko) i 001921289-0011 (znak nieskonczonosci). (art. 86 ust. 1b rozporzadzenia)
Zaoferowany przez powoda wzajemnego materiat dowodowy nie pozwala uzna¢, ze przed datg
ich zgtoszenia zostaly udostepnione publicznie wzory identyczne lub podobne. Wszystkie wzory
wspolnotowe oraz ucielesnione w produktach wzory przemystowe przeciwstawione wzorom L.
wyraznie sie od nich réznig ksztattem, kolorem i ornamentacja, wywotujac na zorientowanych
uzytkownikach - kobietach zwykle noszacych tego rodzaju bizuterie - odmienne ogdlne

wrazenie.

Nalezy przy tym wyjasni¢, Ze podstawy stwierdzenia niewaznoSci wzorow
wspdlnotowych nie mogg stanowi¢ same tylko zeznania $wiadkéw, przekonujacych, ze przed
datg zgtoszenia (lub pierwszenstwa) udostepnione publicznie byly identyczne lub podobne
wzory. Sad dokonuje oceny w oparciu o dowody rzeczowe lub fotografie, ktére pozwalajg
stwierdzi¢ jaki wzér przemystowy zostat zawarty lub zastosowany w produkcie i przeciwstawic¢
go wzorowi wspdélnotowemu, oceniajgc indywidualny charakter z punktu widzenia
zorientowanego uzytkownika. Zeznania swiadkéw i dokumenty moga jedynie potwierdzi¢ fakt
wcze$niejszego publicznego udostepnienia przeciwstawionego zarejestrowanemu wzoru lub

wskazac na date w jakiej to nastgpito.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze K.p.c., obcigzajac nimi
strony po polowie, stosownie do wyniku postepowania. Do niezbednych kosztow procesu
strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz

stawki optat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe



oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom
reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysoko$ci naleznej wedtug

przepis6w o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynno$ci rzecznikow patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 2 XII 2003 r. w sprawie optat za czynnosci
rzecznikow patentowych. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage rodzaj i stopien zawitosci
sprawy oraz niezbedny naktad pracy pelnomocnika. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty
stanowig stawki minimalne, 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. W sprawie o

naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 700 zt (§ 6 ust. 1 pkt 3).

Zwazywszy charakter sprawy, wage i stopien skomplikowania oraz czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do naktadu pracy pelnomocnikéw stron wykonujacych
zawod rzecznika patentowego, jest wynagrodzenie w kwotach po 1.500 zt. W rozliczeniu Sad
uwzglednit poniesione przez powoda wzajemnego wydatki zwigzane ze stawiennictwem

Swiadkow oraz optate sagdowa.

II. Ocena zasadnosci zarzutu naruszenia prawa do wzoru wspélnotowego.

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia,
o ile spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, przy czym
uprawniony moze przedtuzy¢ ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tacznie do 25
lat. Powstaje w ten sposdb wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na korzystaniu i
zakazywaniu osobom trzecim Korzystania z tego wzoru, obejmujgce w szczegdlnosci
wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w
ktérym wzdr jest zawarty albo zastosowany, lub sktadowanie takiego produktu w tych celach

(art. 19 ust.1).

Dla oceny naruszenia (istnienia grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzdr
uciele$niony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz
powoda, Ze nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogélnego wrazenia,
uwzglednia sie przy tym swobode tworcza. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru
wspdélnotowego obejmuje kazdy wzor, ktéry nie wywotuje u poinformowanego uzytkownika
innego ogdlnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien swobody twércy (ust.2). Z
naruszeniem bedziemy mieli zatem do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspdlnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym

produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi roznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach. (brak



nowosci)

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru wspdélnotowego, ze wzgledu na podobienstwo
don wzoru przemystowego ucielesnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same
reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra to ocena opiera sie
na og6lnym wrazeniu, jakie sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu do
tego, co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktéw. Przepis art. 10 ust. 1 rozporzadzenia
nie wymaga jednak, aby wrazenie to byto wyraZznie odmienne. Wystarczajace jest, Ze pomiedzy
przeciwstawianymi sobie wzorami wystepuja takie réznice, ktére determinuja odmiennos¢
ogolnego wrazenia zorientowanego uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14
preambuty, stawiajgca wymodg, aby inne wzory sprawialy na zorientowanym uzytkowniku
wyraznie odmienne wrazenie niz wzdr zarejestrowany prowadzitaby do nieuzasadnionego
rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione s3 zdolnosci
rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzdr wspélnotowy i jego zakres

ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Wobec stwierdzenia niewazno$ci wzoréw zarejestrowanych pod numerami 1921289-
0007, 1921289-0008, 1921289-0012 i 1921289-0013 spétka L. nie mogta skutecznie zgdac
ochrony przed naruszeniami nieistniejgcych praw wytacznych. Uzasadnialo to oddalenie
powddztwa w tej czesci na podstawie art. 89 w zw. z art. 10 rozporzadzenia. Ocena zasadno$ci
zarzutu naruszenia odnosita sie wytacznie do wzoréw wspdélnotowych nr 001748179-0001
(wyciecie w zawieszce), 001921289-0002 (mis$), 001921289-0005 (chtopiec), 001921289-0009
(aniotek), 001921289-0010 (stoneczko) i 001921289-0011 (znak nieskonczonosci), co do

ktérych pozew wzajemny nie zostat wniesiony lub podlegal oddaleniu.

W przekonaniu Sadu, wzory przemystowe zawarte w produktach oferowanych przez

pozwanego réznia sie od wzoréw wspoélnotowych L. Zadnego z ksztaltéw otworéw nie mozna

uznac za podobny do charakterystycznego ksztattu %) Otwory w zawieszkach M. P. majg
ksztatt kwiatka / czterolistnej koniczynki, z réwnej wielko$ci, symetrycznie utoZonymi listkami,
bez wyraznych wycie¢ w miejscu ich taczenia. Zawieszka w postaci misia jest catkowicie
odmienna od wzoru nr 001921289-0002, zaréwno przez postawe, ksztatt, jak i charakterystyke
postaci (sympatyczna przytulanka). Chtopczyk we wzorze nr 001921289-0005 to wtasciwie
malutkie dziecko, zaokraglone (jakby ubrane w kombinezon), z krétkimi nézkami i raczkami, z
duza gltowa. Chtopiec w zawieszce pozwanego gtéwnego jest wyrazistg postacig, to kilkuletni

zawadiaka, szczuplty, w krétkich spodenkach. Aniotek, w do$¢ podobnym do wzoru nr



001921289-0009 obrysie ma z przodu wygrawerowang zabawng posta¢. W odroéznieniu od
wzoru nr 001921289-0010, stoneczko pozwanego nie jest okragle, inaczej zarysowane s3 tez
jego promienie. Wz6r nr 001921289-0011 jest raczej odwrdcong, ptaskg 6semka niz znakiem
nieskonczonosci, ktéry w produkcie M.P. jest wydtuzony (przez to lekki), wypukty wierzchem i
wyztobiony z tytu. Zorientowany uzytkownik, ktérym jest mtoda kobieta zwykle noszaca tego
rodzaju bizuterie, nie uzna za podobne do wzoréw wspdlnotowych zadnego z wzordw

przemystowych zawartych i zastosowanych w produktach oferowanych przez M.P.

Zdaniem Sadu, zakres swobody tworczej nie jest w przypadku tego rodzaju produktow
nadmiernie ograniczony, jednak koncepcja przedstawienia zawieszce postaci ludzkiej, rosliny
lub zwierzecia, takze zabawki, sprawia, Ze muszg zosta¢ zachowane pewne cechy
charakterystyczne postaci. Tworca wzoréw przemystowych ucielesnionych w produktach
pozwanego gtownego wykorzystal swobode tworczg projektujgc zawieszki, Kktoére
przedstawiajgc te same postaci roznig sie wizualnie od wzoréw wspdlnotowych. Wbrew
przekonaniu powodki gtéwnej, z rejestracji wzoréw wspolnotowych nie wynika dla spétki L
wytaczno$¢ uzywania postaci misia, chtopca, aniotka, znaku nieskonczonos$ci i lilijki, bez
wzgledu na to jak zostata ona przedstawiona przez projektanta. Prawo do wzoréw
wspdlnotowych chroni wytgcznie ich wyglad przed kopiowaniem i nasladowaniem (w granicach

podobienistwa w ocenie zorientowanego uzytkownika).

Wobec braku podobienstwa wzoréw wspolnotowych zarejestrowanych na rzecz spotki L
pod numerami 001748179-0001, 001921289-0002, 001921289-0005, 001921289-0009,
001921289-0010 i 001921289-0011 oraz wzorow przemystowych zawartych lub
zastosowanych w zawieszkach M.P., Sad stwierdzil, Ze pozwany glowny nie narusza praw
wytacznych L, oddalajgc powo6dztwo objete pozwem ztozonym w sprawie sygn. akt XXIIGWwp

6/12. (a contrario art. 10 rozporzadzenia)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., obcigzajac nimi
powodke glowna w 34 i pozwanego gléwnego w V4, stosownie do wynikéw obu

postepowan obejmujacych pozwy gtéwne .



