Sygn. akt XXII GWwp 9/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 wrze$nia 2012 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sadowy Dorota Zagorska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 wrzeénia 2012 r. w Warszawie

sprawy z powodztwa (...) spoiki z ograniczona odpowiedzialnoscia w W.
przeciwko J. K.

prowadzacemu dzialalno$é¢ gospodarcza pod nazwa C. w P.

- 0 ochrone praw z rejestracji wzoréw wspoélnotowych
1.

zakazuje J. K. oferowania, w szczego6lnosci poprzez strone internetowa _(...), produktow jubilerskich opartych na
zarejestrowanym na rzecz (...) spolki z ograniczong odpowiedzialno$cia w W. wzorze wspolnotowym nr (...)- (...), to
jest zawieszek do bransoletek (...);

2.
oddala pow6dztwo w pozostalej czesci;

3.

znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.

Sygn. akt XXII GWwp 9/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 10 lipca 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 31/12 Sad Wspolnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemyslowych udzielil (...) spélce z 0.0. w W. zabezpieczenia jej roszczenia o zakazanie J. K.
prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa C. w P. oferowania, w szczeg6lnosci poprzez strone internetowa
(...), produktow jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorach wspoélnotowych nr (...)-
(..)inr (...)- (..), przez zakazanie obowigzanemu — na czas trwania procesu - oferowania, w szczegdlnosci za
posrednictwem strony internetowej pod adresem (...), produktéw jubilerskich opartych na tych wzorach.

27 lipca 2012 r. (data nadania k.30) (...) spolka z o.0. w W. wniosla o :

1.



zakazanie J. K. oferowania, w szczego6lnoSci poprzez strone internetowa (...), produktéw jubilerskich opartych na
zarejestrowanych na jej rzecz wzorach wspélnotowych nr (...)- (...) inr (...)- (...),

2.

nakazanie pozwanemu zniszczenia — na wiasny koszt, znajdujacych sie w jego siedzibie, magazynach oraz we
wszystkich innych miejscach, ktore zostang ustalone przez komornika w toku postepowania egzekucyjnego produktéw
jubilerskich opartych na zarejestrowanych na rzecz sp6lki (...) wzorach wspoélnotowych nr (...)- (...)inr (...)- (...).

W motywach wyjasnila, ze jest producentem oryginalnej i cenionej na rynku bizuterii opatrywanej wspélnotowym
znakiem towarowym  (...) i wykonanej w oparciu o wzory zarejestrowane w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante, m.in. pod numerami (...)- (...)i (...)- (...). Zarzucila, Ze J. K. narusza jej prawa wylaczne,
wprowadzajac do obrotu, za poSrednictwem strony internetowej (...), bizuterie — zawieszki do bransoletek w ksztalcie
dziewczynki (bransoletka (...)) i chlopca (bransoletka (...)). Na poparcie swych roszczen zaoferowala dowody z
dokumentéw i wydrukoéw ze stron internetowych. (k.2-30)

J. K. zazqdal oddalenia powodztwa i zwrotu kosztéow postepowania.

Zarzucil nieprawidlowe sformulowanie roszczen, nieudowodnienie powddztwa, jak chodzi o oferowanie produktow
w postaci zawieszek do bransoletek w ksztalcie chlopca i dziewczynki, a takze jego bezzasadnos$é, ze wzgledu na
brak podobienstwa pomiedzy wzorami wspoélnotowymi a wzorami przemystowymi zawartymi w kwestionowanych
zawieszkach. Wskazal na liczne roznice dzielace przeciwstawiane sobie wzory, wykluczajace przyjecie, ze ogdlne
wrazenie jakie wywieraja one na zorientowanym uzytkowniku jest nieodmienne. Stwierdzil, ze wystepujace miedzy
nimi podobienistwa wynikaja wylacznie zimmanentnych cech postaciludzkich. Zakres swobody tworczej, w przypadku
zawieszek w ksztalcie czlowieka, jest ograniczony. Pozwany za$ stworzyl calkowicie odmienne, oryginalne wzory
postaci cechujace sie szeregiem istotnych réznic w stosunku do wzoréw L.. (k.36-87)

Sad ustalil, ze (...) spotkaz ograniczong odpowiedzialnos$cig w W. jest producentem bizuterii ze zlota i srebra, m.in.
bransoletek sznurkowych z zawieszkami, opatrywanych graficznym wspolnotowym znakiem towarowym . (bezsporne
— tak tez wydruki ze stron internetowych k.12-19) 22 wrze$nia 2011 r. spotka uzyskala prawa z rejestracji wzoréw
wspolnotowych, o czym opublikowano 4 pazdziernika 2011 r. Wzory zgloszone dla wyrobdow jubilerskich, wisiorkow,
przedstawiaja sie nastepujaco : nr (...)- (...) nr (...)- (...) (bezsporne — tak tez wydruki z bazy OHIM k.21, 22, fotografie
k.52, 53)

J. K. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa C. w P. (bezsporne — tak tez informacja k.23) oferuje na stronie
internetowej pod adresem (...) - bizuterie — zawieszki do bransoletek w ksztalcie dziewczynki z kucykami (bransoletka
(...)) i chlopca (bransoletka (...)) (dowdd : wydruki ze stron internetowych k.10, 11, 20, 99-108, fotografie k.54-58), z
ktorych ta pierwsza zawieszka nie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku (mloda kobieta zainteresowana bizuteria,
czesto ja noszaca) odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzor wspolnotowy nr (...)- (...). (ocena normatywna dokonana
przez Sad na podstawie przeciwstawienia wzoréw z fotografii i wydrukoéw ze stron internetowych)

Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoré6w wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1,
z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego
jednolitego skutku na terytorium Wspolnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitej ochrony. (ust. 3 art.1)
Rozporzadzenie zawiera legalna definicje, wg ktorej wzorem jest postac calego produktu lub jego czeSci, wynikajaca
w szczegoblnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialow produktu albo jego ornamentacji
(art. 3a). Produktem natomiast jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. czeéci
przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma



typograficznego, z wylgczeniem programoéw komputerowych. Postaé produktu przejawia sie w jego zewnetrznych
cechach charakterystycz-nych, formie, uksztalttowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii,
konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wlasciwosciach. To w wygladzie zewnetrznym
produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sa wizualnie postrzegalne, widoczne podczas
zwyklego uzywania przez finalnego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wz6r wspolnoty. w Ochrona znakow
towarowych, wzoréw przemysto-wych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-
wa 2004 8.56, 57, Ochrona wzor6éw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

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.1ib i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze jednak przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej
okresow piecioletnich, acznie do 25 lat. Powstaje w ten spos6b wylgczne prawo z rejestracji, polegajace na korzystaniu
i zakazywaniu osobom trzecim korzystania z tego wzoru, obejmujacych w szczegblnosci wytwarzanie, oferowanie,
wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktéorym wzor jest zawarty albo zastosowany, lub
skladowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Pojecie oferowania obejmuje wszelkie czynno$ci, majgce na celu oddanie do dyspozycji osoby trzeciej produkt,
w ktérym zarejestrowany wzdr zostal zawarty lub zastosowany. Nie jest istotne, czy zamiarem oferujacego jest
zbycie, oddanie takiego produktu do uzywania, czy tez zawarcie innej umowy. Pojeciem tym nalezy objaé¢ wszelkie
czynnos$ci przygotowawcze do wprowadzenia do obrotu i uzywania produktu, prowadzenie ré6znorodnych dzialan
marketingowych, w tym reklamowych i promocyjnych nakierowanych na jego zbycie. Jako typowe przyklady
wymienia sie : rozsylanie ofert, umieszczanie informacji o mozliwo$ci nabycia produktu w katalogach, cennikach,
materialach informacyjnych, w tym réwniez na stronach internetowych danego podmiotu, czy prowadzenie reklamy.
(tak K.Szczepanowska-Kozlowska w Systemie Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo wlasnoSci przemystowej pod
redakcja R.Skubisza Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.275-276)

Oferowanie dotyczy zatem nie tylko umowy sprzedazy ale kazdej formy proponowania osobie trzeciej przeniesienia
wladztwa nad produktem naruszajacym prawo do wzoru. Nie zaklada przy tym z gory zadnej formy wynagrodzenia,
decydujace jest w tym przypadku przeniesienie wlasnos$ci lub posiadania produktu, bez wzgledu na to czy ma miejsce
za wynagrodzeniem, czy pod tytulem darmym. (por. J.Kepinski Wzér przemystowy i jego ochrona w prawie polskim
i wspdlnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.107)

Wrylacznosé spolki (...) uzywania wzoréw i wynika w sposéb niewatpliwy z wydruku ze internetowej bazy danych
OHIM. Jakkolwiek powddka nie przedstawita $§wiadectw rejestracji, jej prawa nie byly kwestionowane, jak chodzi
o ich istnienie, tre$¢ i zakres ochrony. Wazno§¢ praw do wzoréw wspolnotowych nr (...)- (...) i nr (...)- (...)
objeta jest domniemaniem wynikajacym z przepisu art. 85 ust. 1 rozporzadzenia. Spoér stron koncentrowal sie wokol
zarzutéw nieprawidlowego sformulowania roszczen oraz nieudowodnienia ich stusznoéci, w tym nienaruszenia przez
pozwanego wylacznos$ci wynikajacej dla spolki (...) z rejestracji wzordéw wspolnotowych.

Sad podziela przekonanie J. K. co do niewykazania przez powodke zasadnoS$ci stawianych mu zarzutéow. Godzi
sie wyjaénié, ze sprawy o naruszenie praw wlasno$ci intelektualnej, w tym takze o ochrone praw do wzorow
wspoélnotowych, wymagaja od uprawnionego dolozenia szczegdlnej staranno$ci przy przedstawianiu twierdzen i
dowoddw na ich poparcie. Obowiazek ten w sposob oczywisty wynika z przepiséw art. 3, art. 6 § 2 oraz z art. 232
k.p.c. (wich obecnym brzmieniu) Tymczasem powddka ograniczyla sie do zgloszenia roszczen, przedstawienia zarzutu
naruszenia przez pozwanego jej praw i ich poparcia kilkoma czarno-bialymi wydrukami ze stron internetowych,
ktére uniemozliwialy, a co najmniej utrudnialy dokonanie oceny zasadnoéci powoddztwa z punktu widzenia art.
10 rozporzadzenia. Specyfika sporé6w o naruszenie praw do wzoréw wspoélnotowych lub przemystowych wymaga
tymczasem przedstawienia najlepszej jako$ci wydrukow Swiadectw rejestracji umozliwiajacych okreslenie przedmiotu
i zakresu ochrony oraz dowodéw rzeczowych lub dokladnych fotografii przedstawiajacych produkt stanowiacy
przedmiot naruszenia. Dowody takie zaoferowane w odpowiedzi na pozew, niekwestionowane przez powoddke i
niebudzace watpliwo$ci Sadu co do ich autentycznosci, staly sie podstawa rozstrzygniecia niniejszego sporu.



Z rejestracji wzoru wspolnotowego wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktéra narusza
lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, oferujac, czy przechowujac w tych celach
produkty, w ktorych wzor jest inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze
wzor uciele$niony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, ze
nie wywoluja one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien
swobody tworcy. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspdlnotowego obejmuje bowiem kazdy wzér, ktory
nie wywoluje u poinformowanego uzytkownika innego ogoélnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien
swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2). Okreslaja go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne
wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. 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 tych wlasnie cech. (shown visibly)

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru stosuje sie te same reguly co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku
lub modelu, ktéra opiera sie na ogbélnym wrazeniu, jakie sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku (informed
user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktow. Zgodnie z
brzmieniem art. 10 ust. 1 rozporzadzenia, wrazenie to nie musi by¢ jednak wyraznie odmienne. Wystarczajace jest,
ze pomiedzy przeciwstawianymi sobie wzorami wystepuja takie roznice, ktére determinuja odmiennosé ogoélnego
wrazenia zorientowanego uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezg 14. preambuly, stawiajaca wymog,
aby inne wzory sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz zarejestrowany wzor
prowadzilaby do nie-uzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sg
zdolno$ci rejestracyjnej (indywidualnego charakteru).

W przekonaniu Sadu, ocena podobienstwa wzoréw (istnienia lub braku odmiennego ogblnego wrazenia jakie
wywieraja one na zorientowanym uzytkowniku) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspolnotowego ma
charakter normatywny, podobnie jak w sprawach dotyczacych znakow towarowych. 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 do$wiadczeniem zawodowym, pozwalajacymi dostarczy¢ sagdowi wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny
okre§lonego stanu faktycznego i przedstawia wlasng opinie. W polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w
zakresie wzornictwa przemystowego, nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art.
6 rozporzadzenia. Rdwnocze$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.
E.Nowinska w Prawo wlasnosci przemyslowej. LexisNexis Warszawa 2011 s. 171, J.Kepinski Wzoér przemystowy i jego
ochrona w prawie polskim i wspolnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57, M.Hulicki
Pojecie ,poinformowany uzytkownik” w §wietle praktyki i orzecznictwa unijnego. ZNUJ Rok 2011, z. 112 s.112-132)

Normatywna ocena ogblnego wrazenia powinna by¢ dokonywana zgodnie z regulami okreSlonymi w orzecznictwie
Trybunalu SprawiedliwosSci i Sadu Unii Europejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 III 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 podobiefistwa lub odmiennos$ci ogdlnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku wzor
uprawnionego i wzoér zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sobie
natomiast produktéw stron. Sposoéb w jaki powod uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu.
Jego produkt moze by¢ pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, je$li nie ma watpliwosci co do ich
tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznos$ci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda). Nalezy wyjasnic,
Ze porOéwnanie to rézni 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 wzordw, ich



poréwnania dokonuje sie bezposérednio. (szerzej : L.Brancusi Wzdr wspoélnotowy ijego zakres ochrony. Wydawnictwo
C.H.Beck Warszawa 2012 s.273-360)

Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okreslaé ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan
zwigzanych z wlasciwo$ciami wynikajacymi z funkeji technicznej produktu, a takze przepisow prawnych majacych
do niego zastosowanie. Poré6wnania ogdlnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje
sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobiefistwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktore sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlasciwoéciach, 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 )

Ocena podobienistwa wzoréw, zarejestrowanego i zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie,
dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika. Sad podziela poglad prof. Marii Pozniak-
Niedzielskiej, ze jest to uzytkownik bardziej przenikliwy i majacy lepsza niz zwykly znajomo$¢ przedmiotu. Nie jest to
tworca, przecietny odbiorca ani znawca w danej dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. ( Ochrona wzoréw
przemysto-wych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze M.PoZniak-Niedzielska,
J.Sienczylo-Chlabicz Europejskie prawo wzordéw przemystowych. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010
S.36-46, M.Pozniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z 23 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66,
M.Hulicki Pojecie ,poinformowany uzytkownik” w §wietle praktyki i orzecznictwa unijnego. ZNUJ Rok 2011, z. 112
S.112-132)

W tym przypadku bedzie to mloda kobieta zwykle noszaca ozdoby w postaci sznurkowych bransoletek z zawieszkami
typu charms. Jej orientacja co do stanu wzornictwa przemyslowego w odniesieniu do tego rodzaju produktéw wigze
sie ze $wiadomoscig ich cech funkcjonalnych w postaci otworu lub uszka umozliwiajacego polaczenie zawieszki
z bransoletky oraz wielkoSci zawieszki, ktora nie powinna ogranicza¢ swobody ruchéow reki. Specyfika tego typu
zawieszek sprawia, ze sg one produkowane ze zlota, srebra lub innych metali. W tym zakresie nie obowigzuja jednak
zadne normy ani standardy produkcji.

W przekonaniu Sadu, swoboda twércza projektanta tego rodzaju wzordw jest bardzo szeroka. Nie mozna sie zgodzié
teza pozwanego, ktoéry odnosi ja wylacznie do zawieszek w postaciach chlopca i dziewczynki. Takie ograniczenie nie
wynika ze wskazania produktu przez zglaszajacego wzory. Jakkolwiek wzor podlega ochronie jako taki (art. 36 ust. 6
rozporzadzenia), to charakter produktu, w ktérym jest on zastosowany lub zawarty, brany jest pod uwage przy ocenie
naruszenia prawa wylacznego. Przeznaczenie, cechy i wlasciwosci takiego wlasnie produktu sg uwzgledniane przy
okresleniu stopnia swobody twdrczej.

Okreslajac zakres swobody projektowania nalezy uwzglednic, ze sa to wyroby jubilerskie, ktore moga przedstawiac
nie tylko postaci ludzkie, zwierzece, ale takze przedmioty realne i wzory calkowicie abstrakcyjne. Dowodéw na to
dostarcza sam pozwany, skladajac wydruki z rozlicznych stron internetowych (k.59-86) W wyborze rodzaju zawieszki
J. K. nie byl wiec w zadnym razie ograniczony do postaci chlopca i dziewczynki. Takze jednak przedstawiajac dzieci
tworca moze wykazac sie duza swoboda, szczegolnie w formowaniu bryly, kompozycji pozy, ubioru, uczesania, wyrazu
twarzy chlopca lub dziewczynki. Nie mozna zgodzi¢ sie z pozwanym, ze dzieci zawsze musza wygladac wlasnie tak jak
we wzorach wspolnotowych i produktach pozwanego.

Wyrazne fotografie zalaczone do odpowiedzi na pozew uzasadniajg uznanie, ze w odniesieniu do wzoru
wspolnotowego nr (...)- (...) i zawieszki w ksztalcie chlopca, ogélne wrazenie, jakie wywoluja one na zorientowanym
uzytkowniku jest odmienne. Przy poréwnaniu nalezy jednak uczynié¢ zastrzezenie, ze spod ochrony wylaczony jest
czteroramienny otwor otoczony linia przerywang. Zarejestrowany wzér wspolnotowy przedstawia malego, krepego
chlopczyka (niemowlaka) w krétkich spodenkach. W jego postaci zwracaja uwage do$é nietypowe otwory na raczkach.
Chlopiec ucieleéniony w zawieszce pozwanego jest zdecydowanie starszy i szczuplejszy, o smuklych ksztaltach tulowia
i konczyn. Otwor w ksztalce serca, zajmuje znaczna cze$¢ glowy, w ktbrej jest umieszczony. Ogdlny ksztalt ciala



z tulowiem, glowg, rekami i nogami, determinowane wygladem czlowieka, nie noszace znanion nowosSci nawet w
formie w jakiej zostaly przedstawione, nie moze byé uznany za decydujacy o takim samym wrazeniu, jakie wywotuja
przeciwstawione wzory na mlodej kobiecie. W ocenie Sadu, zorientowana uzytkowniczka bez watpienia odr6zni wzor
wspolnotowy od wzoru przemysltowego zawartego w zawieszce pozwanego, uznajac je za niepodobne do siebie.

O podobiefistwie mozna natomiast méwi¢ w przypadku wzoru zawieszki w ksztalcie dziewczynki oraz wzoru
wspolnotowego nr (...)- (...). Ogdlne wrazenie jakie wywohuija one na zorientowanym uzytkowniku determinowane jest
przez plaski ksztalt, postaé dziewczynki w tym samym wieku, ksztal tulowia pozbawionego n6g, uklad ragk swobodnie
opuszczonych oraz uczesanie (dwa kucyki bez wstazek na tej samej wysokosci glowy). Slusznie pozwany wskazuje
na pewne odmiennoS$ci w ich ksztalcie i kolorze (juz jednak nie w przypadku zawieszki na k.99-102), ktére jednak
nie s na tyle istotne zeby w ogblnym wrazeniu stwierdzi¢, ze postaci dziewczynki nie sg do siebie podobne. Nalezy
podkresli¢, ze zarejestrowany wzoér wspolnotowy nie jest chroniony wylacznie przed kopiowaniem lecz takze przed
nasladownictwem, z ktorym mamy do czynienia w tym przypadku. Korzystajac ze swobody tworczej J. K. mogl uzyé
wzoru, przedstawiajacego mala dziewczynke na wiele innych sposobow, ktorych przyktady zostaly uwidocznione na
zalaczonych do odpowiedzi na pozew fotografiach. (k.59-61, 64-80, 83, 84) Zdaniem Sqdu, uzywajqc wzoru
przemyslowego zastosowanego w zawieszce (...), J. K. narusza prawo wylgczne (...) spétki z o.o.
w W.. (art. 10 rozporzqdzenia)

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosujg przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w
nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno w zakresie przepisoOw prawa materialnego (ust.2.) jak i
procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego
wzoru przemystowego. Uznajqc, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
praw z rejestracji, sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace $rodki :

a. zabraniajgce kontynuowania dzialan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych débr, jezeli
ich wlasciciel wiedzial do jakich celéw byly uzyte lub w okre$lonych okolicznosSciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankeji, odpowiednich w okres§lonych okoliczno$ciach,
przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
czlonkowskiego, w ktérym naruszenie grozilo lub mialo miejsce. (art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréow
wspolnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne Srodki zapewniajgce przestrzeganie sankcji
okre$lonych w ust.1. (ust.2)

Stwierdzenie naruszenia wylacznoéci korzystania z wzoru wspoélnotowego nr (...)- (...) uzasadnia zakazanie
pozwanemu kontynuowania dzialan naruszajacych lub grozacych naruszeniem tego wzoru, na podstawie art.
89 ust.1a rozporzadzenia. Powodka ogranicza sie do zadania zakazania J. K. _oferowania kwestionowanych
produktéw. Twierdzac, ze brak dowodu na tego rodzaju dzialanie, pozwany przedstawia fotografie spornych zawieszek
zaopatrzonych w metke z oznaczeniem jego przedsiebiorstwa (...). Informacja handlowa z tytulem OFERTA i
adnotacja « Na zakupy detaliczne zapraszamy do sklepu internetowego (...) » widnieje takze na jego stronie
internetowej pod adresem _(...).pl (k.10). Dzialania te stanowia oferowanie produktu, mieszczace sie w granicach
uzywania wzoru wspdlnotowego, zdefiniowanego w art. 19 ust. 1. Nawet jednak jesli uznaé, ze te dzialania nie stanowia
oferowania sensu stricto to na pewno mozna je uzna¢ za informacje handlowg i przygotowanie produktu do sprzedazy,
a w konsekwencji przyjmujac, iz istnieje grozba naruszenia w przyszlosci prawa powo6dki, uzasadniajaca zastosowanie
wzgledem pozwanego sankcji zakazowe;j.



Spolka (...) domagala sie zakazania J. K. oferowania wyrobdw jubilerskich opartych na zarejestrowanych na jej rzecz
wzorach wspélnotowych nr (...)- (...)inr (...)-(...). Sad podziela zastrzezenia pozwanego co do zbyt og6lnego sformulo-
wania pkt 1. pozwu. W istocie, jego uwzglednienie w takiej postaci uniemozliwialoby jednoznaczne wyznaczenie granic
zakazu, pozostawiajgc ocene przyszlych naruszen organowi egzekucyjnemu, co jest calkowicie niedopuszczalne. Sad
uznal, ze nakladany na pozwanego zakaz moze sie odnosi¢ wylacznie do wskazanych z nazwy handlowej w motywach

pozwu zawieszek do bransoletek (...), spolka (...) nie wskazala bowiem zadnego innego produktu naruszajacego
wylacznosé wynikajaca z rejestracji wzoru wspdlnotowego nr (...)- (...) ani nie wykazala istnienia jakiejkolwiek grozby
naruszenia tego prawa w przyszlo$ci.

Uznajac zadania z pkt 1. pozwu za cze$ciowo tylko uzasadnione, Sad zakazal J. K. oferowania, w szczegblnosci poprzez
strone internetowa _(...).pl, produktoéw jubilerskich opartych na zarejestrowanym na rzecz (...) spolki z 0.0. w W.
wzorze wspolnotowym nr (...)- (...), to jest zawieszek do bransoletek (...). (art. 89 ust. 1a w zw. z art. 10 rozporzadzenia)
W pozostalej czeéci Sad oddalil zadania z pkt 1., jako nieuzasadnione i nieudowodnione.

Sad uznal za bezzasadne i calkowicie nieudowodnione zadanie z pkt 2. pozwu.

Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., stosowanym do wzoru wspolnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporzadzenia,
sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscia naruszajacego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz
interesy osob trzecich.

Domagajac sie nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, znajdujacych sie w jego posiadaniu kwestionowanych
wyrobow jubilerskich spotka Lilou nie powolala zadnych faktow ani dowodoéw, aby przekonaé Sad o shusznoéci swego
zadania. Odnosita je do wszystkich, ogolnie okre§lonych produktéw opartych na wzorach wspélnotowych nr (...)- (...)
inr (...)- (...), bez ich precyzyjnego okre§lenia i ograniczenia do tych, do ktérych stuzy J. K. prawo wlasnosci.

W przekonaniu Sadu, nakaz zniszczenia produktéw naruszajacych prawa wlasno$ci przemyslowej powinien byc
nakladany na pozwanego wylacznie wowczas, gdy nie ma innych — mniej dotkliwych i kosztownych — sposobéw
efektywnego usuniecia skutkéw naruszenia, jak choéby wycofanie z obrotu. W niniejszej sprawie powodka nie
wyjasnila skali (wagi) naruszenia, w rozumieniu liczby i warto$ci zawieszek w ksztalcie dziewczynki, kruszcu z jakiego
zostaly one wykonane. Nie istnieja zatem podstawy faktyczne do uznania, ze dla usuniecia skutkéw naruszenia,
konieczne jest zniszczenie spornych wyrobdow jubilerskich. Z tych przyczyn, Sad oddalil powddztwo w zakresie zadania
z pkt 2. (a contrario art. 286 p.w.p.)

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znoszac je miedzy stronami, ktérych zadania
zostaly uwzglednione w stopniu odpowiadajacym ich udzialowi w wyniku i kosztach procesu (powodka — 500+840
zl, pozwany 700 z}).



