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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 28 kwietnia 2014 .

Sad Okregowy w W Wydzial XXII
Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2014 r. w W
sprawy z powodztwa gtéwnego S spo6tki z ograniczong odpowiedzialno$cig w |
przeciwko LP spotce z ograniczong odpowiedzialnosciag w W
- 0 ochrone praw z rejestracji wzoréw wspolnotowych
i z powddztwa wzajemnego LP spotki z ograniczong odpowiedzialno$ciag w W
przeciwko S spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w ]

- 0 uniewaznienie

I. z powdédztwa gléwnego:
1. oddala powdédztwo;

2. zasadza od S spétki z ograniczong odpowiedzialno$cia w | na rzecz LP spétki z
ograniczong odpowiedzialnoscia w W kwote 1.697 (tysiac sze$cset dziewiecdziesigt siedem)

ztotych tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.



I1. z powddztwa wzajemnego:

1.

stwierdza niewazno$¢ wzoru wspdlnotowego =zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz S spotki z ograniczong

odpowiedzialno$cig w ] pod numerem 000888219-0001;

zasadza od S spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia w ] na rzecz LP spéitki z
ograniczong odpowiedzialnoscia w W kwote 2.780 (dwa tysigce siedemset

osiemdziesiat) zlotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.
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Uzasadnienie

11 stycznia 2014 r. S sp6tka z ograniczona odpowiedzialno$cig w | wniosta:

1. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt a rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. oraz art.
287 ust.l ab initio w zw. z art. 105 ust. 3 p.w.p., o zakazanie LP spoétce z ograniczong
odpowiedzialno$cia w W naruszen praw ze wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 000888219-0001, w tym poprzez reklamowanie, w
tym za posrednictwem Internetu, oferowanie, w tym za posrednictwem Internetu, wprowadzanie
do obrotu oraz sktadowanie w tych celach kosmetykéw, zawierajacych wzor wspdélnotowy nr
000888219-0001 lub wzér do niego podobny, charakteryzujgcy sie nieréwnomiernym
rozmieszczeniem cetek o kolorze odmiennym i kontrastujgcym w stosunku do tla, a
zobrazowanych w tresci certyfikatu rejestracji, w tym w szczeg6lnosci inkorporowanym w

produktach pozwanej o nazwach:

a. tusz dorzes Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks Mascara,

b. tusz do rzes Helena Rubinstein Lash Queen Feline Waterproof Mascara,
c. tuszdo rzes Helena Rubinstein Lash Queen Feline Extravaganza,

d. kredka do oczu Helena Rubinstein Feline Blacks Eye Pencil,

e. ciefi do powiek Helena Rubinstein Wanted Eyes Color Duo;

a nadto innych produktéw pozwanej zawierajacych wzor wspoélnotowy nr 000888219-0001;

2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt b i d rozporzadzenia 6/2002 w zw. z art. 286 p.w.p., 0 usuniecie
skutkdOw naruszen przez zajecie i zniszczenie, na jej koszt, wszelkich produktéw pozwanej w
postaci kosmetykéw, w tym modeli opisanych w punkcie 1., zawierajacych motyw cetek geparda
stanowigcych wzér wspdlnotowy nr 000888219-0001 lub wzoér do niego podobny oraz przez
zniszczenie wszelkich materiatow reklamowych (takich jak ulotki, katalogi, cenniki itp.),

dotyczacych kosmetykoéw naruszajacych prawa do wzoru wspélnotowego nr 000888219-0001;

3. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt d rozporzadzenia 6/2002 w zw. z art. 287 ust. 2 i art. 292 ust. 1
p-w.p., o nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, w terminie 60 dni od dnia uprawo-
mocnienia sie orzeczenia, tresci wyroku wydanego w niniejszej sprawie na stronie internetowej
www.loreal.pl, w formie informacji pojawiajacej sie natychmiast po otwarciu strony gtéwnej, o
wielkosSci co najmniej 1/2 powierzchni strony, widocznej przez co najmniej 90 sekund, przez okres

co najmniej 90 dni;

4. zasadzenie kosztow procesu. (k.2-96)


http://www.loreal.pl/

L P spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w W zazadata oddalenia powddztwa i zwrotu
kosztow procesu. Zglosita liczne zarzuty, dotyczace m.in. nieprawidtowego sformutowania zadan i
ich nieudowodnienia. Zaprzeczyta wprowadzaniu do obrotu i reklamowaniu spornych produktéw,
wyjasniajac, ze jest jedynie ich dystrybutorem. Sformutowata zarzut braku zdolnosci ochronnej
wzoru wspolnotowego z uwagi na wczesSniejsze publiczne udostepnienie wzoréw do niego
podobnych. Twierdzita, Ze przystuguje jej status uzywacza uprzedniego, ze wzgledu na uzywanie
kwestionowanego wzoru przed datg zgloszenia wzoru wspdlnotowego nr 000888219-0001.

(k.101-228)

Przed pierwszym terminem rozprawy LP zlozyla pozew wzajemny, domagajac sie
uniewaznienia wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego na rzecz spétki Spod nr 000888219-0001
ze wzgledu na brak nowosci i indywidualnego charakteru. (k230-276, 323-329)
O wniesieniu pozwu wzajemnego Sad zawiadomit Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego.

(k.315, 332-333)

Spotka S zazadata oddalenia powo6dztwa wzajemnego, twierdzac, Ze jej wzor jest nowy i

cechuje sie indywidualnym charakterem. (k.338-373)

Sad ustalit :

S spéice z ograniczong odpowiedzialnoscia w | przystuguje prawo do wzoru

wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante w



dniu 28 lutego 2008 r. pod numerem 000888219-0001. Wzo6r zgtoszony dla ornamentu (dekoracji,
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zdobienia) opakowan przedstawia sie nastepujgco: [ ]

(bezsporne - tak tez Swiadectwa rejestracji OHIM k.31-32, wydruk z bazy OHIM k.33-34)

Spétka S uzywa tego wzoru na opakowaniach produktéw kosmetycznych. (dowéd:
materiaty reklamowe k.35-38, 74-77, wydruki ze stron internetowych k.39-44, opakowania
kosmetykow k.403)

Przed data zgtoszenia wzoru, 4 kwietnia 2006 r., powddka gtéwna zgtosita w Urzedzie

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej stowno-graficzny znak towarowy
GV

GEPARD VISAGE

o czym ogtoszono 10 lipca 2006 r. Prawo ochronne nr 186460

otrzymata 1 lutego 2007 r. (bezsporne - tak tez Biuletyn UPRP k.255-256)

W 2007 r. L S.A. z siedzibg w P wprowadzita do obrotu na rynkach panstw europejskich

tusze do rzes w opakowaniach zdobionych cetkami lamparta (pantery) w kolorze czarnym na



ztotym tle, lub w kolorze ztotym na czarnym tle. S3 one oferowane do sprzedazy pod nazwg

handlowa Helena Rubinstein Lash Queen Feline:
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Oprdécz tuszéw do rzes, L produkuje i wprowadza do obrotu kredki do oczu oraz cienie do powiek,
ktérych opakowania zdobi ten sam cetkowany wzoér. (dowdd: zeznania $wiadka A R-Z k.405-406,
publikacje reklamowe z 2007 r. oraz ze stycznia i lutego 2008 r. k.187-218, 272-274, z marca 2008
r. k.45-48, wydruki ze stron internetowych k.49-50, 53-63, dowod zakupu k.64, fotografie k.65-67,
opakowanie kosmetyku k.403, przestuchanie przedstawicielki pozwanej wzajemnej E F k.406-

407)

Sad zwazyt :

Z art. 85 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélno-
towych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 1 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) wynika domniemanie wazno$ci wzoru
wspolnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, Ze w postepowaniu w sprawie o naruszenie
zarejestrowanego wzoru sady uznaja go za wazny. Jezeli jednak w toku postepowania
wywotanego pozwem wzajemnym wazno$¢ wzoru zostanie zaprzeczona, sad, uznajac, ze jedna z
przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznosc.

(art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, oddala powo6dztwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b)



Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzor wspolnotowy moze zostaé uznany za niewazny, m.in. gdy :
a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a,,

b. nie spetnia wymogoéw art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalng definicje wzoru wspolnotowego, zgodnie z ktérg wzorem
jest posta¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegblnosci z cech linii konturéw,
kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a)
Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wiaczajac w to m.in.
czesSci przeznaczone do stworzenia produktu ztoZzonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny,

symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyltaczeniem programéw komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w
jego formie, uksztattowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii,
konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwos$ciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sg wizualnie
postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzér
wspélnoty. 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)

Wzér wspélnotowy zarejestrowany w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
dniu 28 lutego 2008 r. pod numerem 000888219-0001 przedstawia zdobienie opakowan, jako

ornamentacja produktu odpowiada definicji zawartej w art. 3a rozporzadzenia.

Zlozenie przez spotke L P pozwu wzajemnego uzasadnialo dokonanie - w pierwszej

kolejnosci - oceny zarejestrowanego wzoru wspélnotowego pod katem jego waznoSci:

Zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.), powdd wzajemny, twierdzac o
braku nowosci i/lub indywidualnego charakteru uzasadniajgcym uniewaznienie wzoru, powinien
przedstawi¢ material dowodowy potwierdzajacy jego zarzuty, w szczegdlnosci dowody rzeczowe,
fotografie lub wydruki ze stron internetowych. Sad musi mie¢ mozliwo$¢ bezposredniego
przeciwstawienia wzoréw zarejestrowanego i wczesniejszego, ich poréwnania i dokonania oceny
ogblnego wrazenia jakie one wywotuja na zorientowanym uzytkowniku, stwierdzenia, czy sa one
identyczne, czy réznig sie od siebie istotnymi szczeg6tami. Zgodnie z orzecznictwem Sadu Unii

Europejskiej, ocena nowosci i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje sie na przeciw-



stawionych przez zadajacego uniewaznienia konkretnych produktach, obejmujgc zaoferowany
materiat dowodowy. Nieprawidlowe jest przeciwstawianie wzorowi tgcznie wielu cech réznych
produktéw lub ich poszczeg6lnych elementow. (por wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08
Shenzhen/Bosch, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time)

Podstawy uniewaznienia nie mogg stanowi¢ (wylacznie) zeznania swiadkéw lub stron,
stwierdzajacych, ze wzdr, ktory uznajg oni za identyczny lub podobny do wzoru zarejestrowanego
byt udostepniony publicznie przed datg zgtoszenia tego ostatniego. Sad nie moze bowiem opierac
sie na ustnym przekazie innych oséb, nie majac mozliwosci okreslenia wygladu wczesniejszego
wzoru na podstawie fotografii lub dowodéw rzeczowych. Z tych wzgledéw, Sad postanowit o
oddaleniu wnioskéw dowodowych powodki wzajemnej odnoszacych sie do zeznan $wiadka
Roberta Ciotkowskiego oraz dokumentéw, z ktérych miato wynika¢, ze na dlugo przed jego
zgltoszeniem sama powddka uzywata spornego wzoru na opakowaniach swoich produktéw. (pkt

IV-VII i IX)

Nalezy jednak zastrzec, Ze zgodnie z regutami procedury cywilnej, ktére na obydwie strony
postepowania naktadaja obowigzek dokonywania czynno$ci procesowych zgodnie z dobrymi
obyczajami, dawania wyjasnienn co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania
czegokolwiek oraz przedstawiania dowodéw (art. 3 kp.c.) pozwana wzajemna powinna byta
ztozy¢, znajdujace sie w jej posiadaniu opakowania produktéw kosmetycznych serii GV
oferowanych do sprzedazy przed 28 lutego 2007 r., lub choéby ich fotografie. Odmowa uczynienia
zado$¢ wnioskom L P, uniemozliwiajgca Sqdowi wszechstronne wyjasnienie okolicznos$ci sprawy

musi by¢ oceniana jako naruszenie przez spotke S dobrego obyczaju.

Przystepujac do oceny zasadnoSci zarzutu braku nowosci i indywidualnego charakteru
spornego wzoru nalezy uczyni¢ zastrzezenie, ze data wg ktérej nalezy badac istnienie podstaw
niewaznosci jest 28 II 2008 r. (dzien zgtoszenia) w odniesieniu do wzoréw ujawnionych przez
osoby trzecie oraz 28 I 2007 r. w odniesieniu do samej uprawnionej, ze wzgledu na unormowanie

art. 7 ust. 2b rozporzadzenia.

1. Zarzut braku nowosci wzoru:

Zarejestrowany wzoOr uwaza sie za nowy, je$li wzor identyczny nie zostat udostepniony
publicznie przed datg ztoZenia wniosku o rejestracje lub, jesli wystgpiono o pierwszenstwo, przed
datg pierwszenstwa. (art. 5 ust. 1b) Uwaza sie, ze wzor udostepniono publicznie, jezeli zostat on
opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w

inny spos6b ujawniony przed datg wskazang w art. 5 ust. 1ai art. 6 ust. 1alub w art. 5 ust. 1bi art.



6 ust. 1b, z wyjatkiem, gdy wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane, podczas zwyklego
toku prowadzenia przez nich spraw, S$rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy,
dziatajacym we Wspoélnocie (obecnie w Unii Europejskiej). Wzoru nie uwaza sie za udostepniony
publicznie, jezeli zostal on ujawniony osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym
warunkiem zachowania poufnosci. (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5) Art. 7 okre$la ponadto w ust. 2

przypadki, w ktorych wczesniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwage.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roéznig sie jedynie nieistotnymi
szczeg6tami. (art. 5 ust. 2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego
tozsamos¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegdétach w poréwnaniu ze
wzorem udostepnionym wcze$niej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu

lub w jakikolwiek inny sposéb.

W ocenie Sadu, powddka wzajemna nie przedstawila dowodu na to, ze przed datg
zgloszenia wzoru nr 000888219-0001 publicznie udostepniony zostat identyczny wzér. Nie ma
zatem podstaw do stwierdzenia niewaznosci ze wzgledu na brak nowosci (art. 4 w zw. z art. 5 ust.

1b rozporzadzenia).

2. Zarzut braku indywidualnego charakteru wzoru:

Zarejestrowany wzor wspoélnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli ogolne wrazenie,
jakie wywotuje on na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na
takim uzytkowniku wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie przed datg dokonania zgloszenia
do rejestracji, od ktérej wzdr ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszenistwo, przed datg
pierwszenstwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage

stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Okreslenie, czy wzér ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy
ogolne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglqdu danego wzoru

rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejqcq catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury

produktu, do ktérego odnosi sie wzér lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora
przemystu, do ktdrego nalezy, oraz stopien swobody twércy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt

14 Preambuty)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w danej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkow 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 og6lnym wrazeniu, jakie wywotuje on na
zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co
poprzednio istnialo w danej dziedzinie produktéw. Wrazenie to musi by¢ wyraZnie odmienne. Bez
znaczenia jest, ze wzor rozni sie od wczesniejszego rysunku lub modelu pewng, nawet duza liczba
szczeg6tow, jeSli mimo wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy,
posiadajacy lepsza znajomos¢ przedmiotu, uzywajacy go i postugujacy sie nim jako znawca) uzna,

ze w bezposrednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne.

Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silna zdolnos¢
odro6zniajaca go od innych, Ze bedzie mdgt by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego
uzytkownika. (tak M. PoZniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych,
wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP

Warszawa 2004 s.57-59)

Sad podziela poglad, Ze zorientowany (u$wiadomiony) uzytkownik to taki, ktory jest
bardziej przenikliwy i ma lepsza znajomos$¢ 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 postuguje sie nim jako znawca.
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 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
wyjasni¢, 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 ogdlnego
wrazenia, jakie na zorientowanym uzytkowniku wywotuje wzor uniewazniany oraz wzory, ktére
zostaty 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. I 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 okreslonego 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.
Réwnoczesnie, nie moze on wydawac opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywac¢
oceny z punktu widzenia modelowej postaci o okreslonych ogélnie cechach, definiowanej w kazdej
konkretnej sprawie, z pewnoscig jednak nie bedacej ekspertem ani znawca, nie majacej jego
wiedzy ani do$wiadczenia zawodowego. (por. ].Kepinski Wzdr przemystowy i jego ochrona w

prawie polskim i wspdélnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57)

Normatywna ocena og6lnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okre$lonymi
w dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwos$ci 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 sagd dokonuje oceny podobienstwa lub
odmienno$ci ogblnego wrazenia, jakie wywotujag 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, jesli nie ma watpliwosci co do ich tozsamosci (pozwany nie kwestionuje
identycznoSci wzoru i ucielesniajgcego go produktu powoda. Nalezy wyjasni¢, Zze poréwnanie to
rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie Kklient,
zachowujgcy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W

przypadku wzoréw, poréwnania - w ocenie normatywnej - dokonuje sie w sposob bezposredni.

Stopienn swobody tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdélnym
uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wilasSciwosciami wynikajagcymi z funkcji technicznej
produktu, a takze przepisow prawnych majacych do niego zastosowanie. Poréwnania ogélnego
podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace
miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy,
ktére sa typowe iwspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na
wlasciwos$ciach, ktére sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy. (por takze
p6zniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 X1 2010 r. w sprawie
T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo,z 16 V1 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time)

Zmierzajagc do obalenia domniemania waznoSci prawa spétki Sz rejestracji wzoru
wspolnotowego nr 000888219-0001 LP przedstawita liczne dowody na to, Ze przed data
zgloszenia spornego wzoru znane i wykorzystywane byly elementy zdobnicze w postaci cetek
dzikich kotéw. Zgodnie z regutami wypracowanymi w orzecznictwie, kazdy z wcze$niejszych

wzoréw powinien by¢ osobno przeciwstawiony zarejestrowanemu wzorowi wspolnotowemu i



oceniony pod katem ogo6lnego wrazenia, jakie wywiera na zorientowanym uzytkowniku, przy

uwzglednieniu stopnia swobody tworcze;.

Ocena zasadnosci zarzutu powinna by¢ poprzedzona opisem przedmiotu ochrony,
koniecznego dla wlasciwego zrozumienia sposobu rozumowania Sadu: Wzér wspdlnotowy
zarejestrowany pod nr 000888219-0001 przedstawia ornament (zdobienie, dekoracje)
opakowania, stgd nie ma znaczenia ksztatt ptaszczyzny, na ktorej zostat on przedstawiony. Wzér

jest dwuwymiarowy, czarno-biaty, bez zaznaczenia rodzaju materiaty, czy jego faktury. Na biatym

tle rozrzucone s3 czarne cetki o ksztalcie charakterystycznym dla futra lamparta (pantery):

bardzo popularng w dziedzinie sztuk dekoracyjnych, czesto wykorzystywana szczegdlnie przez
projektantéw odziezy, obuwia i akcesoriéw (przekonuja o tym cho¢by wybrane przez powodke
wzajemng przyktady rejestracji znakéw towarowych i wzoréw k.122-185 oraz fotografie réznych
produktéw z motywem futra dzikich kotéw k.186, 201, 217), jak i spos6b przedstawienia cetek w
okreslonym uktadzie, wzor nie moze by¢ uznany za szczegdblnie odrézniajgcy sie od innych,

wyrozniajacy sie w 6wczesnym stanie wzornictwa.

Dodatkowo nalezy wskazaé, ze - inaczej niz krajowe wzory przemystowe - wzory
wspolnotowe s3a chronione jako takie, bez ograniczenia do produktu wskazanego przez
zglaszajacego. (art. 36 ust. 6 rozporzadzenia) Oznacza to, Ze prawo z rejestracji udzielone spétce
S28 11 2008 r. rozciaga sie na zdobienie takze innych niz opakowania produktéw. Tym bardziej nie
ma zatem podstaw do ograniczania oceny do opakowan produktéw kosmetycznych. Sposob
uzywania wzoru przez uprawnionego nie ma bowiem zadnego znaczenia dla okre$lenia zakresu
jego wylacznosci. Tak szeroki monopol, obejmujacy wszystkie produkty, w roéznych,
kontrastujacych ze sobg kolorach sprawia, Ze nie powinny by¢ chronione wzory nalezace do
domeny publicznej, jesli nie cechuje ich indywidualny charakter, wyraznie odrézniajacy je od

stanu wzornictwa.

W ocenie Sgdu, powddka jest nie do konca §wiadoma charakteru swego prawa, wigzac je z
produktem kosmetycznym i w tym powigzaniu dostrzegajac szczegélne, wyrodzniajace cechy
wzoru RDC 000888219-0001. Przemawia za tym powotywanie w uzasadnieniu dowodéw
dotyczacych naruszenia innego prawa wytgcznego, prawa ochronnego na znak towarowy, ktére
nie majg znaczenia dla rozstrzygniecia tego sporu. Ani rozumienie przez powddke jej wytacznosci,

ani jej prawdopodobny zamyst zwrdcenia uwagi konsumenta skojarzeniem dwodch réznych



dzikich kotéw (geparda w nazwie i lamparta w wygladzie futra), nie wptywaja na sadowa ocene

indywidualnego charakteru wzoru.

Zdaniem Sadu, swoboda twércza przy projektowaniu zdobieni opakowan jest praktycznie
nieograniczona. Tym bardziej wzor zgtaszany do rejestracji, aby uzyskac¢ ochrone, musi rézni¢ sie

od wczesniej udostepnionych publicznie.

Zorientowanym uzytkownikiem, ktorego ogélne wrazenie bedzie decydowato o
stwierdzeniu podobienstwa wzoréw, jest w tym przypadku osoba, ktéra zajmuje sie sprzedaza
hurtowa opakowan, znajaca aktualng oferte rynkows, rozeznana w stanie sztuki, jak chodzi o ich

zdobienia, ornamentyke. Ogdlne wrazenie, jakie na takiej osobie sprawia wzor wspoélnotowy
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zarejestrowany pod nr 000888219-0001: ’3h'o’o‘o V2. fo ¢ jest tozsame z wrazeniem sprawianym
G‘v

GEPARD VISAGE

przez element graficzny znaku towarowego udostepniony publicznie w 2006 r.

Motyw cetek dzikiego kota, znany chocby z publikacji zgtoszenia znaku towarowego nr
186460, niweczy indywidualny charakter wzoru wspdlnotowego RDC 000888219-0001. Nie
mozna sie przy tym zgodzi¢ z pozwang wzajemna, ze przeciwstawiony znak musi by¢ oceniany
jako cato$¢, z elementami stownymi GV GEPARD VISAGE. Zaczerpniecie z wcze$niejszego (nawet
wlasnego) motywu graficznego pozbawia wzér cechy nowosci (je$li jest identyczny) lub
indywidualnego charakteru, jesli na zorientowanym uzytkowniku nie wywotuje odmiennego

ogo6lnego wrazenia.

Wzér RDC 000888219-0001 - jako ornament opakowania - nie ma zadnych nowych cech,
zachowuje czarno-bialg kolorystyke, sposdb rozrzucenia cetek i ich ksztatt. OczywisScie nie sg one
identyczne, wowczas stwierdzilibySmy bowiem brak nowosci, ale s3 podobne, co uzasadnia

stwierdzenie braku indywidualnego charakteru.



Zorientowany uzytkownik mégtby twierdzi¢ o braku indywidualnego charakteru takze ze
wzgledu na udostepniony w 2007 r.— co ostatecznie przyznala w swych zeznaniach
przedstawicielka spo6tki S(k.406) - a zatem wcze$niejszy wzor przemystowy uzywany przez L S.A.
producenta spornych tuszy do rzes. W tym przypadku podobienstwo jest mniejsze, ze wzgledu na
uporzadkowany uktad zblizonych ksztattem cetek, a takze kolorystyke (zloto-czarng), jednak wzér

wspolnotowy nie rézni sie wyraznie od wzoru opakowania produktu HR Lash Queen Feline, jak

wskazuje pkt 14 preambuty.

Powotany przez powo6dke wzajemng zarzut z art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 ust. 11 6
rozporzadzenia oraz przedstawione dowody, uzasadniajg uniewaznienie wzoru zarejestrowanego
w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr 000888219-0001. (art. 86 ust.
1a)

0 kosztach postepowania w zakresie pozwu wzajemnego Sad orzekl na zasadzie art.

98 Kk.p.c. - odpowiedzialnos$ci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw 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.)

Optaty za czynno$ci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwos$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu.
Zasadzajac optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad
pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
stanowig okre$lone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od
szeSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od warto$ci przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji optata minimalna

wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, Ze adekwatne
do naktadu pracy petnomocnika pozwanej wzajemnej wykonujgcego zawdd adwokata bedzie

wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysoko$ci.

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspdlnotowy od poczatku

nie rodzil skutkéw okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za



niewazny. (art. 26 ust. 1) S spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w | nie moze zatem
skutecznie twierdzi¢ o naruszeniu przez LP jej prawa z rejestracji (ktorego w konsekwencji
uniewaznienia nigdy nie posiadata) i zada¢ zakazania naruszen oraz usuniecia ich skutkéw. Objete
pozwem gléwnym roszczenia, jako - co do zasady nieusprawiedliwione - podlega¢ musiaty

oddaleniu. (a contrario art. 89 ust. 11 ust. 2 rozporzadzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

Oddalajac w catosci powddztwo gtéwne Sad orzekt o obowigzku spétki S zwrotu spétce L P

kosztow zastepstwa procesowego, zgodnie z art. 98 k.p.c.



