Sygn. akt XXII GWwp 11/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2012 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Anna Rodek

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 7 maja 2012 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa gléwnego (...) Limited z siedziba w S. (Wielka Brytania)
przeciwko (...) Spolce Akcyjnej w R.

- 0 ochrone praw do wzoru wspolnotowego

i

z powddztwa wzajemnego (...) Spotki Akcyjnej w R.

przeciwko (...) Limited z siedziba w S.

- 0 uniewaznienie

l.

z powoddztwa gléwnego :

1.

oddala powodztwo;

2.

oplate ostateczna ustala na kwote 5.000 (piec tysiecy) i uznaje za pobrang od powoda gtéwnego do kwoty 1.000 (tysiac)
zlotych;

3.

nakazuje pobranie od (...)) Limited z siedziba w S. na rzecz Skarbu Panstwa — Sagdu Okregowego w Warszawie — kwoty
4.000 (cztery tysiace) zlotych, tytulem brakujacej czeSci oplaty ostatecznej;

4.

zasadza od (...) Limited z siedziba w S. na rzecz (...) Spolki Akcyjnej w R. kwote 2.537 (dwa tysiace piecset trzydziesci
siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.



z powoddztwa wzajemnego :
1.

stwierdza niewazno$¢ wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante pod numerem (...)- (...);

2.

oplate ostateczna ustala na kwote 5.000 (pieé tysiecy) i uznaje za pobrang od powoda wzajemnego do kwoty 1.000
(tysiac) zlotych;

3.

nakazuje pobranie od (...) Limited z siedziba w S. na rzecz Skarbu Pafistwa — Sadu Okregowego w Warszawie — kwoty
4.000 (cztery tysigce) zlotych, tytulem brakujacej czesci oplaty ostatecznej;

4.

zasadza od (...) Limited z siedziba w S. na rzecz (...) Spdlki Akeyjnej w R. kwote 3.537 (trzy tysiace piecset trzydziedci
siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztoéw procesu.

Sygn. akt XXII GWwp 11/11

UZASADNIENIE

2 wrze$nia 2011 r. spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig prawa Wielkiej Brytanii (...) Limited z siedziba w S.
wniosla o :

1.

nakazanie (...) Spolce Akcyjnej w R. zaniechania naruszen jej prawa do wzoru wspdlnotowego nr (...)- (...), to jest :
wytwarzania, oferowania, wprowadzanie do obrotu, importu, eksportu, uzywania w inny sposob oraz skladowania w
tych celach opakowan do aerozoli nie wywolujacych odmiennego niz ten wzoér ogélnego wrazenia, tzn. opakowan do
aerozoli w postaci pojemnikow skladajacych sie z korpusu w ksztalcie walca majacego czasze i zaopatrzonego w glowice
rozpylajaca, przy czym podstawa i krawedZ gorna korpusu sa zakonczone pierécieniowymi kryzami o zasadniczo
rownej $rednicy, przy czym gorna cze$¢ korpusu ma obwodowy rowek o zarysie poétkolistym w przekroju, czasza
korpusu ma w swej gornej czesci pierScieniowa kryze o $rednicy mniejszej od Srednicy kryz korpusu i jest wyposazona
w glowice rozpylajaca o ksztalcie odwroconej litery ,L.”, majaca pionowy trzpien w ksztalcie walca osadzony na
krazkowej podstawie, przy czym trzpien stanowia dwa wspolosiowe walce o réznej érednicy, z ktérych dolny ma
Srednice mniejsza niz gérny, albo walec jest przedluzony prostopadloécianem i géorny walec lub prostopadloscian
ma na swojej powierzchni element graficzny w kontrastujacym kolorze wzgledem koloru glowicy rozpylajacej i
dodatkowo jest zwienczony w gornej czeSci plaskim elementem w ksztalcie sze$cianu, a dysze rozpylajaca stanowig
dwa wspoélosiowe walce o réznej $rednicy, z ktorych walec przylegajacy do krawedzi trzpienia ma mniejsza $rednice,
w szczegblnosci opakowan do aerozoli B. U. A. S.,

2.
nakazanie zajecia opakowan o wskazanych wyzej cechach, bedacych wlasnoécia pozwanej,

3.

nakazanie (...) S.A. zniszczenia, bedacych jej wlasno$cia, opakowan o cechach okreslonych w pkt 1., w terminie 30
dni od daty uprawomocnienia sie wyroku,

4.

nakazanie pozwanej opublikowania, na jej koszt, informacji o orzeczeniu rozstrzygajacym o naruszeniu prawa do
wzoru wspolnotowego nr (...)- (...), z upowaznieniem powddki do zastepczego wykonania tego obowigzku,



5.

zasadzenie kosztow procesu, w tym kosztow postepowania zabezpieczajacego. (k.2-163)

(...) Ltd zglosila takze zadania wynikajace z dopuszczenia sie przez (...) S.A. czynéw nieuczciwej konkurencji (pkt 2,
6, 7), ktore zostaly wylaczone do odrebnego rozpoznania (k.524) i ostatecznie, po uchyleniu przez Sad Apelacyjny
w Warszawie postanowienia o przekazaniu sprawy w tym zakresie miejscowo wlasciwemu Sadowi Okregowemu w
Poznaniu, stanowia przedmiot postepowania w sprawie sygn. akt XXGC 100/12 Sadu Okregowego w Warszawie,
do wspdlnego rozpoznania i rozstrzygniecia z ktéra, polaczono wniesione, jako niedopuszczalny pozew wzajemny,
zadanie (...) S.A. (sygn. akt XXGC 117/12)

Odpowiadajgc na pozew (...) S.A. w R. wniosla o oddalenie powddztwa i zasadzenia na jej rzecz zwrotu kosztow
postepowania. (k.167-347) Wniosla takze pozew wzajemny, zadajac stwierdzenia przez Sad niewaznosci wzoru
wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr (...)- (...) i
zwrotu kosztow postepowania. Zarzucila, ze wzér (...) Ltd, stanowigcy wklad do urzadzenia od$wiezacza powietrza,
ma wylacznie funkcjonalny charakter, a ponadto pozbawiony jest cech nowoéci i indywidualnego charakteru, o czym
przekonuja fotografie opakowan do aerozoli dostepne w handlu przed data zgloszenia wzoru nr (...)- (...). (k.349-447)

Stosownie do art. 86 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoroéw
wspoélnotowych, o wniesieniu przez (...) S.A. pozwu wzajemnego o uniewaznienie wzoru wspélnotowego nr (...)- (...)
Sad zawiadomil Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante. (k.526)

(...) Ltd w S. domagala sie oddalenia powddztwa wzajemnego i zwrotu kosztéw procesu. Przekonywala o zdolnos$ci
rejestracyjnej wzoru, za czym dodatkowo przemawia domniemanie z art. 85 ust. 1 cyt. rozporzadzenia. Zaprzeczyla,
zeby sporny wzoér odnosil sie do czeéci skladowej produktu ztozonego lub mial charakter wylacznie funkcjonalny.
Zarzucila, ze pow6dka wzajemna nie dowiodla braku nowosci i indywidualnego charakteru. (k.527-574)

Rozstrzygajac spor, w pierwszej kolejnosSci Sad czynit ustalenia dotyczace waznosci wzoru wspdlnotowego nr (...)-
(...), decydujacej o udzieleniu powddce ochrony przed naruszeniami. W tym zakresie Sqd ustalil, ze (...) Ltd w S.
shuzy prawo do wzoru wspolnotowego nr (...)- (...), zgloszonego i zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante w dniu 30 czerwca 2009 r., o czym opublikowano 14 stycznia 2010 r., przestawiajacego
pojemnik na aerozole :

(). (). G ). )5
(...). ()7
(bezsporne — tak tez Swiadectwo OHIM k.54-60)

Przed dniem zgloszenia wzoru publicznie jawny (stosowany w handlu w Wielkiej Brytanii) byt produkt (pojemnik na
aerozol) (dowod : dowody rzeczowe zalgczone do akt, fotografie k.438-442, zeznania §wiadkéw M. W. k.811-8121 G.
H. k.812-813), w ktorym zawarty wzo6r nie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogoélnego wrazenia
niz wzoér wspolnotowy nr (...)- (...). O ich podobienistwie decyduje identyczny ksztalt, uklad linii i proporcje korpuséow
oraz wysokie podobienstwo glowic, rézniacych sie zaledwie detalami, ktore nie moga zdominowac ogo6lnego wrazenia
wywolywanego na ostatecznym uzytkowniku aerozoli przez zarejestrowany wzor wspdlnotowy i pojemniki (...)oraz
(...). (ocena normatywna Sadu)

Sad zwazyl :



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

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzor wspdlnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny, m.in. gdy :
a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,
b. nie spelnia wymogoéw art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalng definicje wzoru wspdlnotowego, zgodnie z ktérg wzorem jest postaé calego produktu
lub jego czesSci, wynikajaca w szczegblnosci z cech linii konturow, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materialow samego
produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy,
wlaczajac wto m.in. czeSci przeznaczone do stworzenia produktu ztozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Polskie krajowe prawo do wzoru przemyslowego ogranicza sie do wytworu, dla ktérego nastgpilo zgloszenie,
natomiast przepisy rozporzadzenia, regulujac zakres jego ochrony, nie odnosza go ani nie ograniczaja do produktu,
w ktérym wzor jest uprzedmiotowiony. Wymog wskazania w zgloszeniu produktéw, w ktorych wzor ma by¢ zawarty
lub zastosowany (art. 36 ust. 2), nie podwaza zasady ochrony wzoru jako takiego (art. 36 ust. 6). Nalezy je
uwzglednia¢ w takim zakresie, w jakim ukazuje charakter, przeznaczenie i funkcje produktu. Wskazanie umozliwia
takze zdefiniowanie zorientowanego uzytkownika i okreslenie zakresu swobody tworczej. (por. wyrok Sadu Unii
Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo)

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, uksztaltowaniu
albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu
powierzchni o specjalnych wlaSciwo$ciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktére sa wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania. (tak
M. Pozniak-Niedzielska Wzor wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych 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 sposob
wyrazny odnosi sie do takich wlaénie cech. (shown visibly)

Zarejestrowany wzor uwaza sie za nowy, jesli identyczny wzor nie zostal udostepniony publicznie przed data ztozenia
wniosku o rejestracje lub, jesli wystapiono o pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 5 ust.1b) Uwaza sie,
ze wzor udostepniono publicznie, jezZeli zostal on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposob, wystawiony,
wykorzystany w handlu, lub w inny sposéb 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 zwyklego
toku prowadzenia przez nich spraw, §rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym we Wspoélnocie
(obecnie w Unii Europejskiej). Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli zostal on ujawniony osobie
trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufnoéci. (art. 7 ust.1 w zw. z art. 5) Art. 7 okreéla
ponadto w ust. 2 przypadki, w ktérych wezeéniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwage.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy rdéznia sie jedynie nieistotnymi szczegbdlami. (art. 5 ust. 2) Ceche
nowos$ci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego identyczno$é¢ lub wystepowanie réznic zaledwie
w nieznaczacych szczegétach w poréwnaniu z wzorem udostepnionym wczeéniej przez publikacje rejestracji,
wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb.



Zarejestrowany wzor wspdlnotowy cechuje indywidualny charakter, jedli calo$ciowe (ogolne) wrazenie, jakie wywoluje
on na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktory zostal
udostepniony publicznie przed data dokonania zgloszenia do rejestracji, od ktoérej wzoér ma byé chroniony lub,
jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ust.1ib) Przy ocenie indywidualnego charakteru
bierze sie pod uwage stopienn swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okre$lenie, czy wzor ma
indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogélne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujacym ogladu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwiazanego z istniejaca caloScia
wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnoSci

do sektora przemyshu, do ktérego nalezy, oraz stopiefi swobody twoércy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14
Preambuly)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemystu
tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te moga ograniczaé¢ narzucane projektantom
wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.
Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie wywoluje on na
zorientowanym uzytkowniku (informed user, 1'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo
w danej dziedzinie produktow. Wrazenie to musi by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzoér rozni sie
od wczesniejszego rysunku lub modelu pewna, nawet duza liczba szczego6tow, jesli mimo wszystko zorientowany
uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomo$¢ przedmiotu, uzywajacy go i postugujacy
sie nim jako znawca) uzna, ze w bezposrednim poré6wnaniu, sg one do siebie podobne.

Wzo6r bedzie miat charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolnoé¢ odrézniajaca go od innych,
ze bedzie mogt by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzor
wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Sad podziela poglad Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (u$§wiadomiony) uzytkownik to taki, ktory jest
bardziej przenikliwy i ma lepsza znajomo$¢ przedmiotu. Nie jest to sam twdrca ani przecietny odbiorca, ani
znawca w okre$lonej 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
postuguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to by¢ finalny uzytkownik. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona
wzordéw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por takze wyroki Sadu Unii
Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/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 , z 9 IX
2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )

Przed przystapieniem do oceny indywidualnego charakteru spornego wzoru, nalezy wyjaéni¢, ze ma ona charakter
normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie praw do znakéw towarowych, w ktérych sad rozstrzyga
o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia przecietnego konsumenta, do kompetencji sadu nalezy ocena
odmiennoSci lub jej braku ogoélnego wrazenia, jakie na zorientowanym uzytkowniku wywoluje wzér uniewazniany
oraz wzory, ktore zostaly wskazane przez powoda wzajemnego, jako wcze$niej publicznie ujawnione. (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 bieglego. (inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23 X 2007 r. II CSK 302/07)

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegly w postepowaniu cywilnym jest ekspertem, znawca dysponujacym wiedza
i doswiadczeniem zawodowym, pozwalajacymi dostarczy¢ sadowi wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny
okre§lonego stanu faktycznego i przedstawia wlasng opinie. W polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w
zakresie wzornictwa przemystowego, nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art.
6 rozporzadzenia. Rdwnocze$nie, nie moze on wydawacé opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywaé oceny
z punktu widzenia modelowej postaci o okre§lonych ogolnie cechach, definiowanej w kazdej konkretnej sprawie, z



pewnoscia jednak nie bedacej ekspertem ani znawca, nie majacej jego wiedzy ani doswiadczenia zawodowego. (por.
J.Kepinski Wzér przemyslowy i jego ochrona w prawie polskim i wsp6lnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business
Warszawa 2010 S.54-57)

Normatywna ocena ogblnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regulami okre$lonymi w dotychczasowym
orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwo$ci i Sadu Unii Europejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 ITI 2010 r. w sprawie
T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo Sad Unii Europejskiej stwierdzil, ze w sprawach o naruszenie sad
dokonuje oceny podobienstwa lub odmiennosci ogolnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku
wzOr uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia
sobie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu.
Jego produkt moze by¢ pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, je$li nie ma watpliwosci co do ich
tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda. Nalezy wyjasnié,
ze porOéwnanie to rozni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie klient, zachowujacy
w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poréwnania
— w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni.

Stopien swobody twdrcy przy opracowaniu wzoru nalezy okreSla¢ ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan
zwigzanych z wlaSciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych
do niego zastosowanie. Por6wnania ogélnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje
sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktore sa typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlasciwosciach, ktore sg
wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy. (por takze pézniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08
Shenzhen/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 )

Zgodnie z zasada rozkladu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.), pow6d wzajemny, twierdzac o braku nowosci i indywidualnego
charakteru uzasadniajacym uniewaznienie wzoru wspdlnotowego, powinien przedstawi¢ material dowodowy
potwierdzajacy jego zarzuty, w szczeg6lnosci dowody rzeczowe, fotografie lub wydruki ze stron internetowych. Nie
moze ograniczy¢ sie do zgloszenia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego, ktérego zadaniem mialoby byc
poszukiwanie i dostarczenie sadowi przykladéw na to, ze przed data pierwszenstwa publicznie jawne byly wzory,
niewywolujace na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogblnego wrazenia, nier6znigce sie od uniewaznianego
wzoru zadnymi istotnymi szczegbdlami. Dla rozstrzygniecia o wezesniejszym publicznym ujawnieniu takich wzorow
nieprzydatne sg takze o$wiadczenia i zeznania Swiadkow lub stron, nie odnoszace sie do konkretnego produktu
przedstawionego na fotografii lub zaoferowanego w sprawie jako dowdd rzeczowy. Sad musi mie¢ mozliwoéé
bezposredniego przeciwstawienia wzordéw zarejestrowanego i wczeSniejszego, ich poréwnania i dokonania oceny
og6lnego wrazenia jakie one wywoluja na zorientowanym uzytkowniku, a takze stwierdzenia, czy sa one identyczne,
czy roznia sie od siebie istotnymi szczegolami.

Zgodnie z orzecznictwem Sadu Unii Europejskiej, ocena nowoéci i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje
sie na przeciwstawionych przez zadajacego uniewaznienia konkretnych produktach, obejmujac zaoferowany
material dowodowy. Nieprawidlowe jest przeciwstawianie wzorowi lacznie wielu cech réznych produktéow lub ich
poszczegblnych elementoéw. (por wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16 VI 2011 1. w
sprawie T-68/10 Sphere Time )

Art. 8 ust. 1 stanowi, ze wz6r wspolnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikajacych wylacznie z jego funkcji
technicznej. Wzo6r podlega uniewaznieniu ze wzgledu na jego zwigzanie wylacznie z funkcja techniczna, gdy :
« mozliwe bylo przedstawienie go w inny sposéb,

« tworca wzoru mogl przedstawic go w innej formie,



« wzdr obejmuje cechy produktu, ktére musza by¢ koniecznie odtworzone w dokladnej formie i wymiarach, aby
mogt on zosta¢ mechanicznie ztozony lub polgczony z innym produktem, lub umieszczony w nim, na nim albo
dookola niego, tak aby produkt mogl speliaé jego funkcje.

Analiza funkcji technicznej, jaka spelia produkt, przejawiajacej sie we wzorze wspdlnotowym dokonywana jest
zwykle po zweryfikowaniu, czy spelnia on przestanki nowoéci i indywidualnego charakteru. (tak: M.Pozniak-
Niedzielska, J.Sienczylo-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw przemyslowych. Oficyna a Wolters Kluwer business
Warszawa 2010 s.135-137)

Kwestionujac nowos$é i indywidualny charakter spornego wzoru wspolnotowego powddka wzajemna odwolala sie w
istocie do dwdch zindywidualizowanych produktéw — pojemnikéw aerozolu (...) i (...), ktoérych publiczne ujawnienie
(obecnosé w obrocie handlowym w Wielkiej Brytanii) przed dniem 30 czerwca 2009 r. potwierdzaé mieli Swiadkowie
M. W.iG. H.. W przekonaniu Sadu, ich zeznania i dowody rzeczowe (takze fotografie) uzasadniaja zarzut niespelnienia
przez sporny wzor przestanki indywidualnego charakteru.

Wzér zarejestrowany w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr (...)- (...) nie jest pozbawiony
przymiotu nowosci, ktérej powddka wzajemna w tym postepowaniu skutecznie nie zaprzeczyla. Przeciwstawienie
go wzorom zawartym w pojemnikach aerozolu (...) i (...) nie pozwala uznaé, ze sa one identyczne, szczegblnie
ze wzgledu na odmienno$¢ sposobu graficznego przedstawienia wzoru w §wiadectwie OHIM. Do badania nowosci
(takze indywidualnego charakteru) wzoru nr (...)- (...) nie moze natomiast stuzy¢ obecnie produkowane opakowanie
aerozolu, ktore rozni sie od przedmiotu rejestracji. R6znice odnosza sie w szczegdlnoéci do elementu glowicy
rozpylajacej — uksztaltowania poszczegoélnych czeSci odwroconej litery L. Brak takze dowodu na to, Ze specjalista w
branzy aerozoli dzialajacy przed data zgloszenia — 30 VI 2009 r. we Wspolnocie powinien byl znaé wzory zawarte w
pojemnikach aerozolu (...) i(...), podczas zwyklego toku prowadzenia przez niego spraw. (art. 7 ust. 1 rozporzadzenia)

Fotografie, dowody rzeczowe (zlozone na ostatnim terminie rozprawy) oraz zeznania $wiadkow M. W. i G. H.
wiarygodnie przekonuja natomiast za uznaniem, ze wzor ten pozbawiony jest indywidualnego charakteru. Nie
odroznia sie on bowiem wyraznie — w bezpo$redniej ocenie zorientowanego uzytkownika, ktorym jest kazda osoba
zwykle korzystajaca z aerozoli, od wzoréw zawartych w pojemnikach (...) i (...) . Swiadkowie M. W. i G. H.
wiarygodnie zeznali o publicznym ujawnieniu, przed data zgloszenia spornego wzoru, opakowan aerozoli, ktore
zawieraly w sobie bardzo podobne wzory. Szczegdlowo przedstawili stan wzornictwa przemyslowego w tej branzy
przed 30 VI 2009 r., odwolujac sie do fotografii i dowodéw rzeczowych, ktére mieli w swoim posiadaniu. Data
produkcji w Wielkiej Brytanii — 12 X 2007 r. (niekwestionowana przez pozwang wzajemna) dodatkowo potwierdza,
ze pojemnik z aerozolem (...) byt dostepny w handlu na terytorium Wspolnoty przed zgloszeniem spornego wzoru.

Zarzutéw powodki wzajemnej nie potwierdzaja natomiast §wiadkowie A. T. i M. S., w oparciu o zeznania ktérych Sad
nie moze dokonaé poré6wnania wzoréw. Wzory przedstawione w dokumentacji patentowej (k.372-431) zasadniczo
r6znia sie, zdaniem Sadu, od wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr (...)- (...). Roéznice decydujace o
odmiennym ogo6lnym wrazeniu zorientowanego uzytkownika sga dostrzegalne wyraznie przede wszystkim w cze$ci
korpusu ale takze w glowicy (ksztaltach, uktadzie linii, proporcjach).

W okolicznoéciach niniejszego sporu, zorientowanym uzytkownikiem pojemnikéw do aerozoli, jest kazda osoba,
ktora zwykle ich uzywa zar6wno w zyciu codziennym, jak i zawodowym (ostateczny odbiorca). Charakter produktu,
jego przeznaczenie i sposéb uzywania (wklad do urzadzenia od$wiezacza powietrza) decyduja o tym, ze uzytkownik
zwraca baczng uwage zaréwno na zawarto$¢ (zapach) i na funkcjonalnoéé pojemnika, jego kompatybilnoéé¢ z
urzadzeniem od$wiezacza powietrza. Rzadziej dostrzega w tego typu produkcie elementy wzornictwa przemystowego.
Przeciwstawione wzory — zarejestrowany i zawarte w pojemnikach aerozoli (...) i (...) zostana przezen uznane za
podobne, wywolujace na nim nieodmienne wrazenie. Drobne réznice uksztaltowania glowic rozpylajacych uzna on
za nieistotne (niedostrzegalne lub wynikajace z dazenia do osiggniecia wiekszej funkcjonalnos$ci produktu), wobec



uderzajacego podobienstwa (w kazdym elemencie) korpusu pojemnika. W zadnym razie zorientowany uzytkownik
nie stwierdzi, ze wzory wyraznie r6znia sie od siebie, a taki wlaénie jest wymog waznosci, a w konsekwencji udzielenia
ochrony wzorowi wspolnotowemu.

Brak przy tym dowod6w pozwalajacych na uznanie, ze w odniesieniu do tego rodzaju produktéw (opakowan) swoboda
tworcza projektanta jest powaznie ograniczona, co mogloby uzasadniaé uznanie, ze réznice wystepujace pomiedzy
wzorem zarejestrowanym i wzorem zawartym w produktach przedstawionych przez powddke wzajemna sg istotne, a
zatem wzor wspolnotowy nr (...)- (...) wyraznie rozni sie od tych ktore byly publicznie jawne przed data zgloszenia.

Zdaniem Sadu, swoboda tworcza projektanta pojemnikéw do aerozoli nie jest w istotny sposob ograniczona, musi
on jedynie zadbaé aby urzadzenie bylo funkcjonalne, dajac efekt polegajacy na mozliwosci efektywnego wydobycia z
opakowania jego zawarto$ci. Ksztalt, uklad linii, wymiary, proporcje i kolorystyka moga by¢ swobodnie wyznaczane.
Nie mozna uznac, ze wytworca urzadzenia (od$wiezacza powietrza) ogranicza swobode twoércza projektanta wkladu
(opakowania aerozolu). Projektant moze mie¢ bowiem wplyw zaréwno na stworzenie ksztaltu opakowania aerozolu,
jak i samego urzadzenia, z ktorym wklad taki moze (aczkolwiek nie musi) by¢ stosowany. Nie ma tu takze ograniczen
w zakresie wymogow prawnych stawianych tego typu produktom. (brak dowodu przeciwnego)

Powolane przez powoddke wzajemnqg zarzuty z art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 i 6
rozporzaqdzenia, uzasadniajg uniewaznienie wzoru zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr (...)- (...). (art. 86 ust. 1a) Sad nie znajduje natomiast podstaw
do stwierdzenia niewazno$ci wzoru na podstawie art. 8 ust. 11 2. Zarejestrowany wzor nie stanowi czeSci skladowej
produktu zlozonego (nie wskazuje na to jego przedstawienie w §wiadectwie rejestracji), brak takze dowodéw na to, ze
jego ksztalt wynika wylacznie z pelnionej funkeji technicznej. Zarzut (...) S.A. jest przy tym bezprzedmiotowy, wobec
stwierdzenia niewazno$ci spornego wzoru ze wzgledu na brak indywidualnego charakteru.

O kosztach procesu (w zakresie powodztwa wzajemnego) Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnoéci
za wynik sporu. Do niezbednych kosztoéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki oplat okre§lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz
koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przezradce prawnego
lub rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokoS$ci naleznej wedlug przepis6w o wynagrodzeniu adwokata. (art.

99 k.p.c.)

Oplaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwoéci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Panstwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za
czynnoé$ci 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
okreslone w rozdzialach 3-4 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od szeSciokrotnej stawki minimalnej,
ani warto$ci przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysoko§¢ stawki minimalnej zalezy od wartoSci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w ktérych przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne
wynagrodzenie wynosi 840 zl. (§ 10 ust.1 pkt 18) Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania,
Sad uznal, ze adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika powoda wzajemnego, wykonujacego zawod radcy prawnego,
jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokoéci.

Sad ustalil przy tym oplate ostateczna na kwote 5.000 zt i uznat ja za pobrang od powodki gléwnej do kwoty 1.000
z} . Sad nalozyl na nia obowiazek uiszczenia na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Warszawie kwoty 4.000
z}. (art. 15 ust. 31 art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych) Pobrana zaliczka
na koszty przeprowadzenia dowodu z zeznan swiadkow zostanie rozliczona przez Sad po zlozeniu przez M. W.i G. H.

wnioskéw o zwrot kosztéw stawiennictwa, zgodnie z art. 108 * tej ustawy.



W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspolnotowy od poczqgtku nie rodzil
skutkoéw okreslonych w rozporzqdzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za niewazny. (art. 26
ust. 1) (...) Ltd nie moze zatem skutecznie twierdzi¢ o naruszeniu przez (...) S.A. jej prawa z rejestracji (ktorego
w konsekwencji uniewaznienia nigdy nie posiadala) i zadaé zakazania naruszen (pkt 1. pozwu) oraz usuniecia ich
skutkéw (pkt 3.-5. pozwu). Roszczenia te jako - co do zasady nieusprawiedliwione - podlegaé¢ musialy
oddaleniu. ( a contrario art. 89 ust. 11 ust. 2 rozporzqgdzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

Wobec stwierdzenia niewaznoSci wzoru wspolnotowego nr (...)- (...), oddalajac powodztwo gléwne Sad pominal
twierdzenia i dowody powolywane przez strony na okolicznosé nie/naruszenia przez (...) S.A. prawa wylgcznego (...)
Ltd, nie mialy one bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.

O kosztach procesu (zakresie powodztwa gtéwnego) Sad orzekl takze na podstawie art. 98 k.p.c. oraz § 10 ust.1 pkt 18
rozporzadzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci radcow prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztdw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Sad ustalil przy tym oplate ostateczna na kwote 5.000 zli uznat ja za pobrana od powddki wzajemnej do kwoty 1.000 zl.
Sad nalozyt na pozwana wzajemna obowiazek uiszczenia na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Warszawie
pozostalej kwoty 4.000 zl. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych)



