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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2019 .

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Patrycja Chantaj
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2019 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa |. Kft w Budapeszcie
przeciwko S. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Katowicach

o ochrone praw do unijnego znaku towarowego, wzoru wspolnotowego i o zaptate

1. zasgdza od S. spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Katowicach na rzecz |. Kft z

siedzibg w Budapeszcie kwote 8.423,59 (osiem tysiecy czterysta dwadziescia trzy 59/100) ztote;
2. oddala powo6dztwo w pozostatej czesci;

3. zasadza od 1. Kft z siedzibg w Budapeszcie na rzecz S. spo6tki z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Katowicach kwote 730 (siedemset trzydziesci) ztotych tytutem

zwrotu kosztéw postepowania;

4. zwraca L. Kft z siedzibg w Budapeszcie z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 1.976,11
(tysiac dziewiecset siedemdziesigt sze$§¢ 11/100) ztotych tytutem niewykorzystanej czesci
zaliczki na koszty opinii biegtego;

5. zwraca S. spélce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Katowicach z kasy Sadu
Okregowego w Warszawie kwote 1.142 (tysigc sto czterdzie$ci dwa) ztote tytutem nienaleznej

czesSci oplat od zazalenia uiszczonych 20 czerwca 2017 r. i 5 stycznia 2018 r., zaksiegowanych

odpowiednio pod poz. (...} i (...).
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UZASADNIENIE WYROKU

19 sierpnia 2016 r. |. Kft w Budapeszcie wniosta o:

1. zobowigzanie S. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Katowicach do zaniechania naruszania

-

prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 - == , 1.
uzywania znaku identycznego lub podobnego w obrocie gospodarczym, w szczegoélnosci poprzez
wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie w szczegdélnosci na
stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg pozwanej, a takze zaniechania
reklamowania i sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu dla produktow z klasy 7
klasyfikaciji nicejskiej - tj. elementdw, ktére mozna podtgczy¢ do odkurzacza oraz towaréw podobnych

- {j. wszelkich produktéw przeznaczonych do podtgczenia do urzadzen lub przyrzagdéw ssacych

2. zobowigzanie pozwanej do zaniechania naruszania prawa do wzoru wspolnotowego zarejestrowa-
nego pod nr 000842877-0001, tj. uzywania podobnego wzoru przemystowego w obrocie gospodar-
czym, w szczegolnosci poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie,
oferowanie w szczegolnosci na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg
pozwanej a takze zaniechania reklamowania i sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do

P ——

e

ﬁ_d
obrotu produktu identycznego lub podobnego, lub elementu produktu o wyglgdzie —

3. zobowigzanie pozwanej do usuniecia skutkéw naruszen praw do znaku towarowego Unii
Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego pod
nr 000842877-0001 poprzez:

a. wycofanie z obrotu aspiratora do nosa dla dzieci pod nazwg ,Sopelek 3 aspirator vacuum"

b. usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg pozwanej, w szcze-
golnosci ze strony sopelek.info.pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwg ,Sopelek 3 aspirator
vacuum"

c. zniszczenie wszelkich materiatdw informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogéw i
artykutébw promocyjnych zwigzanych z aspiratorem do nosa dla dzieci, wprowadzonym do obrotu
przez pozwang pod nazwg ,Sopelek 3 aspirator vacuum”

d. zniszczenie wszystkich produktéw pozwanej wytworzonych pod nazwg ,Sopelek 3 aspirator

vacuum"

4. zobowigzanie pozwanej do wydania korzysci bezpodstawnie uzyskanych w zwigzku z naruszaniem
praw powoddki do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz
wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001 w kwocie 1 zt z zastrzezeniem, iz

kwota ta bedzie podlega¢ rozszerzeniu do wysokosci stanowigcej rownowarto$¢ wskazang przez



pozwang w ramach tzw. roszczenia informacyjnego w oparciu o art. 286" p.w.p. lub - w przypadku

czynienia przeszkdd — wskazanej przez powddke na podstawie wyliczer wiasnych

5. przyznanie powoddce form, matryc lub innych $rodkéw, za pomocg ktérych wytworzone zostaty

produkty naruszajgce jej prawa, wzglednie orzeczenie o ich zniszczeniu. (k.2-85)

Uwzgledniajgc zastrzezenia Sgdu co do prawidtowosci sformufowania roszczen i sposobdw
ich zabezpieczenia (k.196) w piSmie procesowym z 6 marca 2017 r. (k.198-201) I. Kft sprecyzowata

powddztwo i wniosta o:

1. nakazanie spéice S. zaniechania naruszania prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej

zarejestrowanego pod nr 009336141, przedstawionego ponizej e — tj. uzywania w obrocie
gospodarczym znaku identycznego lub podobnego a wiec takiego, ktéry posiada zmienione proporcje
catosci lub poszczegolnych elementéw (stozkowatego ksztattu, odwréconego stozka srodkowego oraz
goérnej koncéwki, do ktérej podtagcza sie wezyk dla towardw identycznych tj. elementdw, ktére mozna
podtgczy¢ do odkurzacza oraz towardow podobnych tj. wszelkich produktéw przeznaczonych do
podtgczenia do urzadzen lub przyrzadéw ssacych w stopniu wywotujgcym ryzyko wprowadzenia w
btgd odbiorcow w szczegdlnosci poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie,
eksportowanie, oferowanie w szczegolnosci na stronach internetowych eksploatowanych Iub
bedacych pod kontrolg pozwanej, a takze zaniechania reklamowania i skfadowania w celu ich

oferowania i wprowadzania do obrotu

2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego zarejestro-
wanego pod nr 000842877-0001, polegajgcego na uzywaniu tego wzoru tj. uzywania w obrocie
gospodarczym w szczegolnosci poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eks-
portowanie, oferowanie w szczegdlnosci na stronach internetowych eksploatowanych lub bedgcych
pod kontrolg pozwanej, a takze reklamowania i sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do
obrotu aspiratoréw inkorporujgcych w/w wzér o ksztatcie i cechach identycznych lub podobnych w
sposob nie wywotujgcy odmiennego ogdlnego wrazenia od w/w wzoru przedstawionego ponizej, {j.
zawierajgcych inng kolorystyke, proporcje catosci lub wielkosci poszczegoinych elementow -

stozkowatego ksztattu, odwrdéconego stozka w Srodku oraz gornej koncéwki, do ktérej podtgcza sie
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3. zobowigzanie pozwanej do usuniecia skutkéw naruszeh praw do znaku towarowego Unii
Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz wzoru wspodlnotowego zarejestrowanego pod
nr 000842877-0001, poprzez:

a. wycofanie z obrotu aspiratora do nosa dla dzieci pod nazwg ,Sopelek 3 aspirator vacuum”



b. usuniecie ze stron internetowych eksploatowanych lub bedgcych pod kontrolg pozwanej, w
szczegdblnosci ze strony sopelek.info.pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwg ,Sopelek 3
aspirator vacuum”

c. zniszczenie wszelkich materialéw informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek, katalogéw i
artykutéw promocyjnych zwigzanych z aspiratorem do nosa dla dzieci wprowadzonym do obrotu przez
pozwang pod nazwa ,Sopelek 3 aspirator vacuum”

d. zniszczenie wszystkich produktéw pozwanej wytworzonych pod nazwg ,Sopelek 3 aspirator

vacuum”

4. zobowigzanie pozwanej do wydania korzysci bezpodstawnie uzyskanych w zwigzku z naruszaniem
praw ochronnych do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego pod nr 009336141 oraz
wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr 000842877-0001 w kwocie 1 zt z zastrzezeniem, iz
kwota bedzie podlega¢ rozszerzeniu do wysokosci stanowigcej réwnowarto$¢ wskazang przez
pozwang w ramach tzw. roszczenia informacyjnego w oparciu o art. 286" p.w.p. lub - w przypadku

czynienia przeszkod - ustalonej przez powddke na podstawie wyliczen wiasnych.

28 kwietnia 2017 r., czesciowo uwzgledniajgc wniosek |. Kft, Sad zobowigzat spdtke S. do
udzielenia powddce informaciji dotyczgcych:
a. firm i adreséw przesztych i aktualnych odbiorcéw hurtowych produktow pod nazwg ,Sopelek 3
aspirator vacuum” oraz podmiotéw prowadzgcych sprzedaz detaliczng tych produktow, a takze produ-
centow, wytworcow, dystrybutoréw, dostawcow oraz innych poprzednich posiadaczy tych produktow
b. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych produktéw, o
ktorych mowa w pkt a.
c. cen zakupu produktéw, o ktérych mowa w pkt a.
d. cen uiszczonych przez odbiorcow produktdéw, o ktérych mowa w pkt a., w tym przez odbiorcéw
hurtowych, podmioty prowadzgce sprzedaz detaliczng oraz odbiorcéw detalicznych
za okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia ich udzielenia. (k.222, uzasadnienie k.335-348)
Zazalenie pozwanej zostato oddalone przez Sad Apelacyjny w W. postanowieniem wydanym 28
marca 2018 r. w sprawie sygn. akt VIl AGz 430/18. (k.471-479)

Takze 28 kwietnia 2017 r. Sgd udzielit powddce zabezpieczenia roszczen poprzez zajecie
produktéw oferowanych aktualnie przez pozwang pod nazwg ,Sopelek 3 aspirator vacuum”, juz
wyprodukowanych i przygotowanych do wprowadzenia do obrotu. (k.223, uzasadnienie k.236-245)
Zazalenia stron Sgad Apelacyjny w W. oddalit postanowieniem wydanym 15 wrzesnia 2017 r. w
sprawie sygn. akt | ACz 1158/17. (k.305-312)

W pismie procesowym datowanym na 27 listopada 2018 r. |. Kft dokonata kolejnej zmiany
sformutowania roszczenia z pkt 2. (Ib. w pozwie) w ten sposob, ze zazadata nakazania pozwane;j

zaniechania naruszania prawa z rejestracji wspoélnotowego wzoru przemystowego nr 000842877-

0001: polegajgcego na uzywaniu tego wzoru w tym m.in. wytwarzaniu,



oferowaniu w szczegdélnosci na stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg
pozwanej, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, eksportowaniu, reklamowaniu, w szczegélno$ci na
stronach internetowych eksploatowanych lub bedacych pod kontrolg pozwanej i sktadowaniu w celach
wskazanych powyzej produktéw w postaci aspiratoréw inkorporujgcych w/w wzér lub aspiratoréw o
ksztatcie i cechach identycznych lub zblizonych w sposéb nie wywotujacy odmiennego wrazenia od
w/w wzoru tj.:

- posiadajgcych ksztalt Scietego stozka, ktérego dolna podstawa (o mniejszej S$rednicy) jest
wypetniona za$ gorna podstawa (o wiekszej srednicy) otwarta

- do dolnej podstawy od wewnetrznej strony stozka przytwierdzona jest przelotowa rurka, ktérej
diugos¢ jest dtuzsza niz wysokos$é stozka wychodzac poza jego obreb (gérnej podstawy)

- przelotowa rurka zweza sie od dolnej podstawy w strone gérnej podstawy

- przelotowa rurka posiada dodatkowe zwezenie na linii przecinajgcej gorng podstawe stozka, jak

przedstawiono powyze;.

Na podstawie art. 248 § 1 KPC wniosta o zobowigzanie pozwanej do przedstawienia, w tym do
ztozenia do akt sprawy, dokumentow, z ktérych wynikajg nastepujace informacje, za okres od 1
sierpnia 2013 r. do dnia przedstawienia:

a. firm i adreséw przysziych i aktualnych odbiorcéw hurtowych produktéw pod nazwg ,Sopelek 3
aspirator vaccum” oraz podmiotéw prowadzacych sprzedaz detaliczng tych produktéw, a takze
producentdw wytworcow, dystrybutorow, dostawcéw oraz innych poprzednich posiadaczy tych
produktéw,

b. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych produktéw, o
ktérych mowa w pkt a),

c. cen zakupu produktow, o ktérych mowa w pkt a),

d. cen uiszczonych przez odbiorcéw produktow, o ktdrych mowa w pkt a), w tym przez odbiorcow
hurtowych, podmioty prowadzgce sprzedaz detaliczng oraz odbiorcoéw detalicznych.

Whiosta o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodow z tych dokumentéw na okoliczno$¢ ustalenia

wysokosci szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzysci przez pozwang. (k.557-573)

W pismie procesowym z 31 grudnia 2018 r. |. Kft rozszerzyta powoddztwo w zakresie
roszczenia pienieznego z pkt IV. do kwoty 57.143,32 zt. (k.599-610)

S. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Katowicach konsekwentnie zgdata oddalenia

powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. (k.121-125, 190-193v, 197)

Sad ustalit:

I.Kft z siedzibg w Budapeszcie jest producentem aspiratora do nosa dla dzieci oferowanego pod
nazwg handlowg ,Baby-Vac’. (bezsporne) Powddce stuzg prawa do wzoru wspdlnotowego
zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr

000842877-0001 z pierwszenstwem od 14 grudnia 2007 r., przedstawiajgcego gruszke do



=

czyszczenia nosa (cze$¢ - ). oraz do graficznego unijnego znaku towarowego

zarejestrowanego w EUIPO pod nr 009336141, z pierwszenstwem od 26 sierpnia 2010 r., dla
towaréw w klasie 7. klasyfikacji nicejskiej (element, ktéry mozna podtgczy¢é do odkurzacza). (dowdd:

Swiadectwa rejestracji k. 20-23, wydruki ze strony internetowej k.24-29)

S. spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Katowicach prowadzi dziatalno$¢
gospodarczg m.in. w zakresie produkcji urzadzen instrumentéw oraz wyrobéw medycznych, produkcji
wyrobow kosmetycznych i toaletowych, sprzedazy hurtowej wyrobow farmaceutycznych i
medycznych, jak rowniez sprzedazy detalicznej kosmetykow i artykutdow toaletowych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach. (dowodd: odpis z KRS k.129-133)

Pozwana oferowata i wprowadzata do obrotu do wrzes$nia 2016 r. produkt o nazwie ,Sopelek 3
aspirator vacuum” stanowigcy aspirator do nosa w dwoéch wersjach: do odciggania za pomocg ust
oraz do odciggania za pomocg odkurzacza, umozliwiajgce usuniecie wydzieliny z noska dziecka i
pomagajgce w przywrdceniu mu mozliwosci swobodnego oddychania. Jednym z elementéw urzgdze-
nia byt przezroczysty, bezbarwny, plastikowy adapter umozliwiajgcy podtgczenie do odkurzacza.

Produkt dostepny byt w aptekach i w sklepach z artykutami dzieciecymi w opakowaniu o wygladzie:

. (dowad: fotografie k.30-37, wydruki ze stron internetowych k.38-67,
oferta k.68, tabela k.69, faktury k.70-71) Pozwana nie nalezy do autoryzowanych dystrybutoréw ani
nie jest powigzana gospodarczo z I. Kft. Nigdy nie uzyskata zgody powddki na uzywanie jej znaku
towarowego ani wzoru wspolnotowego powddki. (dowdd: korespondencja k.72-84) Od pazdziernika
2016 r. nazwa handlowa produktu zostata zmieniona na ,Sopelek 3+ aspirator vacuum”, a plastikowy
adapter umozliwiajgcy podtgczenie urzgdzenia do odkurzacza jest w kolorze niebieskim (matowy),

nieprzezroczysty:



. (dowdd: dowody rzeczowe)

Adapter ma charakter funkcjonalny w tym znaczeniu, ze musi szczelnie przylega¢ do wylotu
rury odkurzacza. Tu swoboda tworcza projektanta urzadzenia jest ograniczona, moze on jednak
modelowa¢ w pewnym zakresie ksztait elementu, a przede wszystkim dokona¢ wyboru materiatu, z
ktérego adapter jest wykonany i swobodnie decydowa¢ o jego kolorze, w tym zakresie nie ma
ograniczen wynikajgcych z przepisoéw lub uzytecznosci produktu. (dowdd: opinia biegtego k.325-330,
377-381, 434-436, wyjasnienia biegtego k.576, fotografie i ulotki k.134-136, 210-213, 231-232)

Spotka S. wprowadzata do obrotu produkt o nazwie ,Sopelek 3 aspirator vacuum”, ktérego
elementem byt plastikowy, bezbarwny adapter, przedstawiony takze na opakowaniu, w okresie od
pazdziernika 2015 r. do wrze$nia 2016 r. Ze sprzedazy tego produktu pozwana uzyskata korzysci w

tacznej kwocie (...) zi. (dowdd: informacje k.592-596, 637)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone
zostaly na podstawie zaoferowanych przez strony dowodéw rzeczowych, dokumentéw urzedowych i
prywatnych, fotografii i wydrukéw ze stron internetowych. Sgd pominat natomiast niewymienione wyzej
dowody nieistotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 w zw. z art. 6 k.p.c., w szcze-
golnosci dowdd z opinii biegtego z zakresu wzornictwa przemystowego wnioskowany przez powddke
na okoliczno$¢ podobienstwa wzoréw stron, ktére podlega ocenie normatywnej. Czynigc ustalenia
Sad pominat takze twierdzenia i oddalit wnioski dowodowe zgtoszone przez strony z nieusprawiedli-
wionym opéznieniem, dopiero w toku postepowania, w szczegdlnosci dowody z nagrania (przy piSmie
powddki z 29/03/2018 r. k.488-493) oraz z opinii biegtych dla ustalenia wptywu kolorystyki dla oceny
podobienstwa (wniosek pozwanej), a takze wnioski powddki zmierzajgce do sprawdzenia zgodnosci z
prawdg udzielonych przez pozwang informacji. Opdznienia nie mogg usprawiedliwia¢ wielokrotne
zmiany przedmiotowe powddztwa ani podejmowane przez powodke proby uporzadkowania twierdzen
i dowoddéw odnoszacych sie do réznych podstaw prawnych dochodzonych roszczen. Zmiany ich
sformutowan nie prowadzg do rozszerzenia powddztwa, wszystkie zatem fakty i dowody na ich

poparcie powinny zosta¢ zgtoszone w pozwie, zgodnie z art. 207 k.p.c.

O oddaleniu powddztwa w przewazajgcej czesci zadecydowato — w ocenie Sgdu — nie dosé
staranne przygotowanie pozwu, zaréwno sformutowanie roszczen, jak i ich umotywowanie — przedsta-
wienia twierdzen i dowoddw na ich poparcie. Sprawy z zakresu wtasnosci przemystowej cechujg sie
wysokim stopniem skomplikowania i majg specyficzny charakter, przez co wymagajg od powodow i
ich petnomocnikow dotozenia szczegodlnej starannosci, by przekona¢ sad o stusznosci swoich raciji.
Przede wszystkim powinni oni przemysle¢ zakres roszczen, prawa lub interesy gospodarcze, z ktérych

sg one wywodzone i dopracowac ich sformutowanie.



I. Kft zdecydowata sie na wystgpienie z roszczeniami opartymi na naruszeniach unijnego
znaku towarowego i wzoru wspoélnotowego. Nie uwzglednita przy tym specyfiki kazdego z tych praw,
przedmiotu i zakresu ich ochrony. Pozew nie zawierat zatem szeregu twierdzen o istotnych
okolicznosciach faktycznych i dowodéw, kitdére powinny byé w nim przedstawione ani pogiebionej
oceny prawnej. Braki te zostang szczegétowo oméwione dla kazdej z podstaw prawnych. Nalezy
jednak juz w tym miejscu wskazaé, ze zgodnie z przepisami art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona
zobowigzana jest dawac¢ wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawiac
dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg strone, ktéra nie dopetnita
spoczywajgcego na niej obowigzku - wyrok Sadu Najwyzszego z 15/07/1999 r., | CKN 415/99. W mysl|
ogolnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciezar udowodnienia faktéw uzasadniajgcych
dochodzone roszczenie - wyrok Sgdu Najwyzszego z 19/12/1997 r., Il CKN 531/97, za$ na stronie
pozwanej obowigzek wykazania, ze powodowi jego zadanie nie przystuguje - wyrok Sadu
Najwyzszego z 20/12/2006 r., IV CSK 299/06.

Sad zwazyt:
1. Odnos$nie do naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego:

Prawo znakéw towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakitéconej konkurenciji,
ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celéw TWE. W systemie tym przedsiebiorstwa
powinny mie¢ mozliwo$¢ przyciggania do siebie klienteli dzieki wysokiej jakosci ich towaréw lub ustug,
co jest uzaleznione od istnienia oznaczen odrézniajgcych, pozwalajgcych na ich zidentyfikowanie. (tak
wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 (...) z 4/10/2001
r. w sprawie C-517/99 (...) z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 (...)

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) ich od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki
Trybunatu z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z
8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08
(...) Prawo wytagczne jest przyznawane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegOlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak mégt spetnia¢ wszystkie swoje funkcje, zaréwno
wskazania pochodzenia towaru /ustugi/, jak i gwarancyjna, komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla przypadkow, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie
okreslonego oznaczenia negatywnie wplywa lub moze wptywaé na ktorgkolwiek z wymienionych
funkcji. (tak wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 (...), z 18/06/2009 r. w sprawie C-
487/07 (...)., z 23/03/2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r.
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.UE.L.2017.
154.1) stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg
pierwszenstwa unijnego znaku towarowego jego wiasciciel jest uprawniony do zakazania osobom
trzecim, ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub

ustug, oznaczenia, ktére:



a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktore sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia odbiorcéw w biad,
ktére obejmuje prawdopodobiehAstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobiefAstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrdzniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catos¢,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ (...) Znak i oznaczenie sg do siebie podobne, jezeli z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...) Dla stwierdzenia, czy
w konkretnym przypadku znak i oznaczenie sg identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech i
ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...)
z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce, zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznacze-
nie, sposoéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00
(...), 2 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 (...) Cato$ciowa ocena zaktada pewng wspétzaleznosé miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopier podobienstwa towardow i ustug moze byc¢
zrownowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznoéci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13/09/2007 r. w sprawie C-
234/06 11 (...), z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 (...).

W mys$l utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/091998 r. w sprawie
C-39/97 (...), z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22/06/1999 r. w



sprawie C-342/97 (...), z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 (...) i wyrok Sadu z 9/12/2010 r. w sprawie
T-303/08 (...) Prawdo-podobienstwo wprowadzenia w btad powinno by¢ oceniane w sposob
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczeh i towaréw lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z
11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18/12/2008 r. w
sprawie C-16/06 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w
sprawie T-162/01 (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom ich uwagi moze si¢ roznie ksztattowac
w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-
342/97 (...), z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 (....)i z 12/01/2006 r. C-361/04 (...) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29/09/1998 r. w
sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspoétzaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsrdéd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrozniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypad-
ku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego
uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemysto-
wych lub stowarzyszernh zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegélnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach

b) oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem

c) przywdz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem

€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne

jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sgd



powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do
przepiséw ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o0 naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Prawo |. Kft wylgcznego uzywania unijnego znaku towarowego nr 009336141 wynika
w sposob niewatpliwy ze swiadectwa rejestracji EUIPO. Znak zostat zgtoszony i zarejestrowany jako
graficzny, jednak jest postrzegany jako przestrzenny. Zgodnie z obowigzujgcg w prawie znakow
towarowych zasadg specjalizacji, wytacznos¢ i ochrona znaku obejmuje jedynie korzystanie z niego w

odniesieniu do elementéw, ktére mozna podtgczy¢ do odkurzacza, ktore w istocie nie sg towarami

wystepujgcymi w obrocie (samodzielnie), w kazdym razie powddka nie przedstawita na te okolicznos¢
zadnego dowodu. Nie zdefiniowata takze relatywnego kregu nabywcow takich towaréw. Z materiatu
dowodowego wynika, ze urzadzenia stron sg nabywane jako catos¢, nie ma natomiast mowy o
oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu samych tylko adapteréw. Jezeli traktowal je jako czesci
zamienne, krgg nabywcéw ogranicza sie do posiadaczy urzgdzeh stron, ktérzy o pochodzeniu czesci
(ich kompatybilnosci z pozostatymi elementami urzadzenia) wnioskujg raczej z nazwy, informaciji
handlowej i opisu, niz z wygladu adaptera. Moze to mie¢ znaczenie dla oceny dystynktywnosci znaku
towarowego, ktérg — w braku dowoddéw przeciwnych — nalezy oceni¢ jako bardzo niskg. Catkowicie
nieuprawnione jest — w ocenie Sgdu — przenoszenie ochrony spornego znaku na cate urzgdzenia do

usuwania kataru traktowanego jako identycznego towaru.

Powddka nie dokonata takze analizy sposobu uzywania przez spétke S. adaptera o bardzo
podobnym ksztatcie jako elementu produktu. Nie przedstawita dowoddéw na to, ze element ten jest
uzywany przez pozwang w funkcji znaku towarowego, co nie wynika wprost z dowodéw rzeczowych
ani z wydrukéw ze strony internetowej. Uszlo jej uwadze, ze pozwana nie oferuje ani nie wprowadza
do obrotu samodzielnych elementéw w postaci adapteréw, ktére podigcza sie do odkurzacza (brak
dowodu przeciwnego). Nic nie wskazuje na to, by ten konkretny element byt utozsamiany przez
nabywcow z pochodzeniem urzadzenia, ktére moze by¢ traktowane wytgcznie jako towar podobny do

tego, dla ktérego znak unijny zostat zarejestrowany.
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Powddka nie wyjasnia wiec kwestii zdolnosci odrdzniajgcej unijnego znaku towarowego nr
009336141, pierwotnej ani wtornej (wynikajgcej z uzywania elementu o takim wygladzie w_funkcji

Znaku towarowego). Z materiatlu dowodowego w zadnym razie nie wynika, ze adapter jest w ogdle

postrzegany przez nabywcow elementow, ktére mozna podtgczy¢ do odkurzacza, jako oznaczenie ich
pochodzenia. Sgd nie ma przez to mozliwosci dokonania oceny jego dystynktywnosci, a w
konsekwenciji istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej w sytuacji uzywania dla identycznych towaréw
podobnego adaptera, a takze wplywu tego uzywania na petnienie przez unijny znak towarowy nr
009336141 przynaleznych mu funkcji, w szczegodlnosci funkcji oznaczenia pochodzenia. Z tych
wzgledoéw, wszystkie zgloszone roszczenia wynikajgce z naruszenia prawa do znaku towarowe-
go podlegaé musialy oddaleniu jako nieuzasadnione i nieudowodnione. (a contrario art. 130 ust.

1i2wzw. z art. 9 ust. 3 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.)

2. Odnosnie do naruszenia prawa do wzoru wspélnotowego:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorow wspoélnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wylgcznego do
wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.l)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg, wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego
czeéci, wynikajgca w szczegodlnosci z cech linii konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw
produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Posta¢ produktu przejawia sie w jego zewnetrznych cechach
charakterystycznych, formie i uksztattowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii,
konturéw, doborze kolorow lub uzyciu powierzchni o specjalnych witasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie

postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania.

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. Uprawniony moze przedtuzy¢
ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tagcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wytgcznosc
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzor zostat ucielesniony
lub do ktérego zostat zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy
nie tylko sprzedazy ale réwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy,
jesli prowadzi do zakiocenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego, a takze sktadowa-
nie, interpretowane scisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go

do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikajg takze dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej
osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu, czy
przechowujgc produkty, w ktérych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia)
istotne jest ustalenie, ze wzér ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru
powoda, iz nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia,
uwzglednia sie przy tym swobode tworcza. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy

wzor, ktory nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogolnego wrazenia (ust.1),



uwzgledniajgc przy tym stopien swobody tworcy (ust. 2). Okreslajg go, postrzegalne zmystem wzroku,
cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o
rejestracje. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej

ochrony wzordéw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wiasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub
wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegétach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobieAstwo don wzoru przemystowego ucieleSnionego w
kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru
rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym

uzytkowniku w odniesieniu do tego, co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktow.

Bez znaczenia jest, ze wzor obowigzanego rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegdtow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzdr bedzie miat charakter indywidualny jedynie woéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzdr wspdinoty. 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$¢ przedmiotu. Nie jest to sam twoérca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie
lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Nie-
dzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007
s.6, por. takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 (...), z 22/06/2010 r. w
sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 (...),
z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 (...)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkoéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody tworcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okreSlac ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z
wiasciwosciami wynikajagcymi z funkgji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do
niego zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru
zarejestrowanego i wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego
dokonuje sie analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik
automatycznie pomija elementy, ktére sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom,
koncentrujgc sie na wtasciwosciach, kidre sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por
takze pdzniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09
(....), 216/06/2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11 i T-84/11

(...)
Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w

dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu

UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie



wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzor uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany
w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb, w
jaki uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢
jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (obowigzany nie
kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy przy tym
wyjasni¢, ze poréwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych,
gdzie klient, zachowujgcy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego
przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposéb
bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzér ... s.273-360), analizujgc wystepujace miedzy nimi
podobienstwa i réznice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie
T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 (...), z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 (...)

Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor
wywotuje jako catosé. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catosciowe, a nie analityczne wy-
szukiwanie réznic. (A. Tischner, Przestanki zdolnoSci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System

Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Rozstrzygniecie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego opierajgce sie na
wypracowanych w orzecznictwie sgdéw wspoélnotowych regutach oceny indywidualnego charakteru

wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktérych wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do
tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy porownywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzoréw,

3. stopnia swobody twércy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody
tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany
wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktory zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sgdu UE z
7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 (...)

Prawo |. Kft wylgcznego uzywania wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod
numerem 000842877-0001 zostato nalezycie udokumentowane s$wiadectwem rejestracji. Wzér
przedstawia (zobrazowang w jednym rzucie) czes¢ gruszki do czyszczenia nosa, charakteryzujgcy sie
stozkowatym ksztattem, w ktérym umieszczony jest odwrécony stozek — koncéwka, do ktérej
poditgcza sie wezyk urzgdzen lub przyrzgdéw ssacych. Element wykonany jest z bezbarwnego,
przezroczystego plastiku. Materiat, z ktérego wykonano adapter i jego kolorystyka stanowig cechy
wzoru. Wzorowi temu przeciwstawia uprawniona produkty pozwanej przedstawione jako dowdd
rzeczowy i na wyraznych, dobrej jakosci fotografiach oddajgcych wyglad elementu urzgdzenia,

odpowiednio do rzutu w zarejestrowanym wzorze wspoélnotowym.

W ocenie Sgdu uzywany przez spétke S. w latach 2015-2016 wzo6r przemystowy - czesci
gruszki do czyszczenia nosa byt na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz |. Kft, ze na
zorientowanym uzytkowniku nie wywotywat on odmiennego ogdlnego wrazenia. Wyrazne

podobienstwo jest dostrzegalne zaréwno w ogdlnym ksztatcie, jak i w poszczegdlnych elementach



(ukfad linii, ksztatt scianek, zagiecia krawedzi). Adaptery w przeciwstawianych sobie wzorach sg
wykonane z przezroczystego, bezbarwnego plastiku. Wszystkie cechy adapteréw, bedgcych czescig
skladowg produktu zlozonego w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporzadzenia, sg widoczne w trakcie

zwyktego uzywania, brane sg zatem pod uwage przy dokonywaniu oceny podobienstwa.

Jakkolwiek cze$¢ gruszki do czyszczenia nosa musi petni¢ okreslone funkcje, przede
wszystkim umozliwia¢ sprawne usuwanie wydzieliny z nosa dziecka oraz da¢ sie dopasowac do rury
odkurzacza, to wynikajgce z nich ograniczenia swobody twdrczej projektanta nie mogg uzasadniac
tak wysokiego stopnia podobieAstwa wzoru przemystowego zastosowanego w produkcie pozwanej do

wzoru wspolnotowego zarejestrowanego na rzecz powodki.

Kwestia funkcjonalnosci podlegata ocenie Sgdu ze wzgledu na mozliwe ograniczenia zakresu
swobody twérczej. Zadna ze stron nie twierdzita, Zze wyglad catego adaptera determinowany jest jego
funkcja techniczng, co mogtoby stanowi¢ podstawe uniewaznienia zarejestrowanego wzoru wspoélno-
towego w efekcie ztozenia pozwu wzajemnego lub w postepowaniu przed EUIPO (na podstawie art.
25 ust. 1b w zw. z art. 8 ust. 1 rozporzadzenia). Funkcjonalnos¢é pewnych cech adaptera sprawiata, ze
nie mogg by¢ one brane pod uwage przy wyznaczaniu zakresu ochrony, ze wzgledu na ograniczenie
wynikajgce z art. 8 ust. 1 rozporzadzenia, majg takze wpltyw na ocene zakresu swobody twoérczej
projektanta urzgdzen — gruszek do czyszczenia nosa. W obu przypadkach ciezar udowodnienia
twierdzen mogacych uzasadniaé wysokie podobienstwo wzoru przemystowego zawartego w
produkcie pozwanej do zarejestrowanego na rzecz powddki wzoru wspélnotowego spoczywat na

spofce S., ktéra wywodzita z tego dla siebie skutki prawne. (art. 6 k.c.)

Opracowana na wniosek powodki (pozwana nie wykazata w tym zakresie zadnej inicjatywy
dowodowej, poza spdznionym zgtoszeniem wniosku dotyczacego wptywu zmiany kolorystyki adaptera
na ocene podobienstwa) opinia biegtego i jego wyjasnienia pozwalaty jedynie na potwierdzenie, ze
ksztatt zewnetrzny adaptera musi umozliwia¢ jego szczelne potgczenie z rurg odkurzacza. Zgodnie z
opinig biegtego projektant musiat dostosowa¢ do s$rednicy otworu rury odkurzaczy dostepnych na
rynku zewnetrzny ksztait i wymiary adaptera, w ktorej jest osadzany. W produktach stron projektanci
zastosowali najprostsze rozwigzanie nadajgc mu ksztalt Scietego stozka. Funkcjonalna jest takze

wypustka fgczgca adapter z wezykiem, ktéra nieco rézni sie w produktach stron.

Biegly nie stwierdzit w zadnym razie, ze ksztait musi by¢ dokfadnie taki (teza przeciwna
wynika z przykladow tozsamych produktéw zobrazowanych przez powddke). Nie znalaz
uzasadnienia dla koniecznosci uzycia przezroczystego, bezbarwnego plastiku jako materiatu, z
ktérego adapter zostat wykonany. Dziatanie samej pozwanej wskazuje, ze od poczatku mogta ona
zdecydowaé o tym, ze element jej urzadzenia bedzie miat odmienny kolor (wyrazisty matowo-
niebieski), mogta takze — zdaniem Sgadu — w pewnym stopniu zmieni¢ ksztatt adaptera, by

dopasowany do rury odkurzacza bardziej odrézniat sie od wzoru wspdinotowego powddki.

Przeprowadzone w sprawie postepowanie dowodowe przekonuje o naruszeniu przez pozwa-
ng prawa wytgcznego powodki w efekcie uzywania, bardzo podobnego do zarejestrowanego wzoru
wspoélnotowego, wzoru przemystowego adaptera wykonanego z bezbarwnego, przezroczystego
plastiku. Adapter stanowi cze$¢ sktadowg produktu ztozonego, jakim jest cate urzadzenie, w toku

zwyktego uzywania jest w catosci widoczny, stad kazda jego cecha (ksztatt i uktad linii) przekonuje o



tozsamym wrazeniu zorientowanego uzytkownika, ktorym jest rodzic lub opiekun matego dziecka
cierpigcego na katar. Drobne réznice w zakresie rozmiaru poszczegoélnych czesci adaptera pozwanej
nie mogg zdominowaé podobienstwa jego ogdlnego wygladu.

Zmiana koloru na niebieski w 2016 r. sprawita, ze element nie jest juz w ogélnym ogladzie
zorientowanego uzytkownika tozsamy. Matowy, a nie przezroczysty, plastik sprawia, ze bryta
adaptera jest bardziej masywna, niewidoczne stajg sie elementy wewnetrzne. Zwazywszy
ograniczony zakres swobody twoérczej projektanta tego rodzaju urzgdzen, nalezy uzna¢ odrdznienie
kolorystyczne za wystarczajgce, by wyeliminowaé wrazenie podobienstwa jakie przeciwstawiane

wzory wywotujg na zorientowanym uzytkowniku.

Wszystkie dostepne na rynku tego typu urzgdzenia sg wykonane z plastiku, stgd swoboda
projektanta ogranicza sie wiasciwie wytgcznie do koloru. Wyniki przeprowadzonego w sprawie
postepowania dowodowego nie potwierdzity tezy przyjetej przez Sad na etapie udzielenia
zabezpieczenia i zobowigzania pozwanej do udzielenia informacji, ze zorientowany uzytkownik uzna
réznice koloréw za pozbawiong znaczenia. Skoro za$ wystepuje i sprawia, ze w ogélnym ogladzie
adaptery w urzadzeniach stron (pozwanej w wersji stosowanej od wrzesnia 2016 r. w urzgdzeniu
~Sopelek 3+ aspirator vacuum”) istotnie sie réznig, nie mozna ich zatem uzna¢ za podobne. Obecnie
zatem pozwana hie dopuszcza sie naruszenia prawa do wzoru wspolnotowego. (a contrario art. 10

rozporzgdzenia)

Sankcje naruszenia moga by¢ zatem zastosowane wylgcznie w odniesieniu do
produktow oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu przez spétke S. do

wrzesnia 2016 r.:

W sprawach wzoréw wspoélnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w
kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno prawo materialne (ust.2.) jak i
procesowe, odnoszgce sie do krajowego wzoru przemystowego. Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub ze z
jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspoélnotowego sad stosuje, jesli nie stojg temu na
przeszkodzie wazne powody, nastepujgce srodki:

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

. zajecie materiatow i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktow, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznosci, przewidzia-
nych przepisami prawa krajowego, w tym rowniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
cztonkowskiego, w ktdrym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad
podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych $rodkdéw, zgodnie z prawem
krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw cytowanego wczesniej art. 286 oraz art. 287 w zw.
z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzor przemystowy zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala,
moze zada¢ od naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych

korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzgdzonej szkody (ust. 1),



- s3d, rozstrzygajgc o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i

w zakresie okreslonym przez sad (ust. 2).

Warunkiem zastosowania przez sad sankcji zakazowych z art. 88 ust. 1 rozporzadzenia jest
istnienie w dacie zamkniecia rozprawy stanu naruszenia lub realnej grozby naruszenia w przysziosci
praw do zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego. I. Kft nie udowodnita aktualnosci uzywania przez
pozwang uznanego za naruszajgcy wzoru przemystowego. Nie przedstawita tez zadnych argumentéw
przemawiajgcych za tym, ze pozwana moze zrezygnowa¢ w przysztosci z matowego, niebieskiego
adaptera, powracajgc do jego bezbarwnej, przezroczystej postaci. W tym przypadku nie mozna uznac,
ze odstgpienie od podejmowania dziatan stanowigcych naruszenie nastgpito w efekcie zastosowania
wobec pozwanej srodkdéw zabezpieczajgcych, poniewaz decyzja o zmianie wygladu adaptera miata
miejsce po otrzymaniu wezwania przedsgdowego (zadeklarowana w maju 2016 r. i zrealizowana do
wrzesnia 2016 r.) Z tych wzgledoéw roszczenie z pkt 2. podlega¢ musiato oddaleniu. (a contrario art. 88

ust. 1 rozporzgdzenia)

Powddka nie dowiodta takze, iz w dacie zamkniecia rozprawy istniejg skutki dokonanych juz
naruszen prawa do zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego, ktére powinny by¢ usuniete w sposéb
okreslony w punktach 3. i 5. Jak wyjasnita pozwana, od wrzesnia 2016 r. na rynku nie znajdujg sie juz
urzadzenia z bezbarwnym, przezroczystym adapterem wprowadzane do obrotu do maja 2016 r. pod
nazwa handlowg ,Sopelek 3 aspirator vacuum”. Takze wiec w tej czesci powddztwo nie zastugiwato

na uwzglednienie. (a contrario art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia)

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci (pkt 4.) zastlugiwato na
czesciowe uwzglednienie: Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.
stosowanych do wzoru wspélnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporzadzenia, uprawniony, ktérego
prawo zostato naruszone moze zgdaé wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszajgcego
korzysci. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobienstwa terminologii nie
jest tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezalezne od
winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzglednieniu roszczenia decydowac
bedzie stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego uzywania wzoru przemystowego - pozwany uzyskat
korzys¢ (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie wtasnosci przemysfowej.

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposodb obliczenia korzysci wywotuje spory doktrynalne, ich podstawe stanowi jednak zawsze
przychdd uzyskany przez naruszyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez
naruszyciela przychodu poniesionych przezen kosztéw i ich wysokosci. Wedtug zwolennikéw
penalnego charakteru obowigzku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci, kosztéw w ogdle sie nie
odlicza. Przeciwne stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzysci o koszty, ktérych poniesienie — przy
racjonalnie podejmowanych dziataniach — byloby w kazdym wypadku konieczne. Obowigzek
udowodnienia ich poniesienia — co do zasady i wysokosci — obcigza naruszyciela, zgodnie z ogding

regutg rozktadu ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c.



Wystepujgc z pozwem |. Kft nie zglosita zadnych wnioskéw dowodowych umozliwiajgcych
ustalenie, jakie korzysci uzyskata spdtka S. z uzywania kolizyjnego wzoru przemystowego
przezroczystego, bezbarwnego adaptera w urzadzeniu ,Sopelek 3 aspirator vacuum”. W
szczegolnosci nie zazadata zobowigzania pozwanej do ztozenia dokumentéw umozliwiajgcych
weryfikacje jej twierdzen o skali naruszenia, jak zwykle ma to miejsce w postepowaniach
prowadzonych w tego rodzaju sprawach. Nie zawnioskowata takze dowodu z opinii biegtego, ktéry
mogtby wyliczy¢é korzy$ci naruszyciela na podstawie dokumentacji ksiegowej jego przedsiebiorstwa.
Ograniczyta sie do zgtoszenia roszczenia informacyjnego. Reprezentowana przez profesjonalnego
petnomocnika powddka musiata zdawac sobie sprawe z tego, ze jedyng podstawg oceny stusznosci
roszczenia pienieznego bedg w tej sytuacji twierdzenia pozwanej. Wnioski zgtoszone w reakcji na
udzielone informacje nalezato uzna¢ za spéznione w rozumieniu art. 207 k.p.c., mogace niepomiernie

przedtuzy¢ postepowanie i z tego wzgledu podlegajgce oddaleniu.

Zawarty w pozwie (na str. 8) wniosek o zwrdcenie sie do kontrahentéw pozwanej o udzielenie
informacji o ilosci nabytych od niej produktéw nie nadawat si¢ do uwzglednienia z braku podstawy
prawnej. Jesli |. Kft zamierzata uzyskaé informacje w trybie art. 286" p.w.p. powinna byta wystgpié z
formalnym wnioskiem wzgledem przedsigbiorcow, ktoérzy powinni by¢ uczestnikami postepowania jako
potencjalni naruszyciele. Jako osoby trzecie sg oni zwolnieni z obowigzku informacyjnego po uznaniu
przez Trybunat Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucjg przepisu art. 286" ust. 3 p.w.p. (wyrok z
6/12/2018 r.)

Zwazywszy, ze pozwana przyznata uzyskanie korzysci z wprowadzania do obrotu produktu
zawierajgcego wzoér przemystowy przezroczystego, bezbarwnego adaptera w urzgdzeniu ,Sopelek 3
aspirator vacuum” w okresie od pazdziernika 2015 r. do wrze$nia 2016 r. w wysokosci (...) zt, Sad
uwzglednit powddztwo w tej czesci na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.
stosowanych do wzoru wspdlnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporzgdzenia. W pozostatym zakresie

Sad oddalit roszczenie pieniezne zgtoszone ostatecznie w kwocie 57.143,32 zt jako nieudowodnione.

O kosztach postepowania Sad orzekt na podstawie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.
obcigzajgc nimi strony stosunkowo do wyniku postepowania, czesci zgdan pozwu uwzglednionych
(33%) i oddalonych (67%), odpowiednio do wartosci przedmiotu sporu (60.000 zt roszczenia

niepieniezne i 57.143,32 zt roszczenie pieniezne, fgcznie 117.143,32 zt).

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki

jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa

strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w

wysokos$ci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za czynnosci radcéw
prawnych. Zasgdzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny nakiad pracy, a takze charakter
sprawy i wkfad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.) W

sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zt (§ 8 ust. 1



pkt 19). Stawka ta nie obejmuje optat od roszczen pienieznych dochodzonych tgcznie. (§ 8 ust. 2)
Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 50.000 zt do 200.000 zt stawka minimalna wynagrodzenia
radcy prawnego wynosi 5.400 zt. (§ 2 pkt 6) Za prowadzenie sprawy przez tego samego petnomocnika
w postepowaniu zazaleniowym przed sadem apelacyjnym stawka minimalna wynosi 50%. (§ 10 ust. 2
pkt 2)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnika pozwanej wykonujgcego zawdd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie

w minimalnej wysokosci.

W rozliczeniu kosztéw postepowania Sad uwzglednit optaty od pozwu w kwotach 3.001 z i
2.858 zt, koszty zwigzane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegtego (959,10 zt i 64,79 zi), optaty
od zazalen i koszty zastepstwa procesowego w postepowaniach wywotanych wniesieniem zazalenia.
Na podstawie art. 80 ust. 1 u.k.s.c. Sad zwrdcit stronom nienalezng czes¢ optat od zazalen (pozwana)

oraz niewykorzystang czes¢ zaliczki pobranej na koszty opinii biegtego (powodka).

Sad nie uwzglednit wniosku I. Kft 0 zwrot wydatkéw poniesionych przez powodke w zwigzku z
prowadzeniem postepowania zawartych w spisie kosztéw. Przedstawiciel spotki nie byt
zobowigzywany do osobistego stawiennictwa (a contrario art. 98 § 3 k.p.c.), nie sktadat takze
dokumentéw wymagajgcych ttumaczenie na jezyk polski. Catkowicie nie-uzasadnione jest zgdanie
zwrotu kosztow ustug i konsultacji prawnych, skoro powddka reprezentowana byta w toku catego

postepowania przez profesjonalnego petnomocnika wykonujgcego zawdd radcy prawnego.



