Sygn. akt XXIl GWwp 20/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2017 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspodlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w skladzie nastepujgcym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa S. spoétki jawnej w M.
przeciwko J. S.

o ochrone praw do wzoréw wspolnotowych

1. nakazuje J. S. zaniechanie naruszania prawa S. spoétki jawnej w M. do wzoru wspdlnotowego
zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod nr 002612705-0002

w postaci przedstawionego w trzech rzutach pojemnika do napojow:

- , to jest zaniechanie uzywania, w tym: wytwarzania, oferowania,

reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz sktadowania w tych celach



pojemnikéw do napojow o ksztalcie kielicha zwezajgcego sie ku dotowi z odigczang podstawkg o

wygladzie:

2. nakazuje pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie na jego koszt wszystkich bedacych jego
wlasnoscig bezprawnie wytworzonych pojemnikéw do napojow o ksztatcie kielicha zwezajgcego sie ku
dotowi z odigczang podstawkg, naruszajgcych prawa powoda do wzoru wspoélnotowego nr
002612705-0002, o wygladzie przedstawionym w pkt 1. - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia
sie wyroku;

3. nakazuje pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych bedgcych jego wiasnoscig i uzywanych do
wytwarzania pojemnikéw do napojow o ksztalcie kielicha zwezajgcego sie ku dotowi z odtgczang
podstawka, naruszajgcych prawa powoda do wzoru wspoélnotowego nr 002612705-0002, o wyglgdzie

przedstawionym w pkt 1. w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;
4. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

5. zasadza od J. S. na rzecz S. spétka jawna w M. kwote 3.517 (trzy tysigce pieéset siedemnascie)

Ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIl GWwp 20/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 29 sierpnia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXl GWo 85/16 Sad
udzielit S. spoifce jawnej z siedzibg w M. zabezpieczenia roszczenia 0 nakazanie J. S. zaniechania

naruszania prawa do wzoru wspolnotowego o numerze 002612705-0002 w postaci przedstawionego

ponizej w trzech rzutach pojemnika do napojow: — —, poprzez
zaniechanie uzywania, w tym wytwarzania, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu,
importu, eksportu oraz sktadowania w tych celach pojemnikéw do napojéw o ksztatcie kielicha

ZwWezajgcego sie ku dotowi z odtgczang podstawkag o) wygladzie:

, poprzez:

a. zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania gtéwnego - wytwarzania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, importu oraz eksportu pojemnikéw do napojow w ksztatcie kielicha

zwezajgcego sie ku dotowi z odigczang podstawkg o wygladzie:

b. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania gtébwnego - usuniecia z witryny

internetowej dostepnej pod adresem http://www.(...).pl/, w tym réwniez wszystkich podstron tej witryny,

wszelkich przedstawien pojemnikow do napojow w ksztaicie kielicha zwezajgcego sie ku dotowi z

odigczang podstawkg o wyglgdzie wskazanym w ppkt a., w tym usuniecia tych przedstawien z


http://www.(...).pl/

wszelkich dostepnych na tej stronie materiatdbw reklamowych, w szczegdélnosci z folderu

*Kielichy na statywie 330 ml - 1,55 PLN
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udostepnianego na podstronie .http://(...).html o wygladzie:

c. zakazanie obowigzanemu - na czas trwania postepowania gtdbwnego - rozpowszechniania
materiatdw reklamowych w postaci ulotek, folderéw reklamowych oraz katalogéw produktow
zawierajgcych przedstawienia pojemnikéw do napojéw w ksztatcie kielicha zwezajgcego sie ku dotowi
z odtgczang podstawka, o wygladzie wskazanym w ppkt a.

- w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia.

Sad zagrozit J. S. obowigzkiem zaptaty na rzecz S. spotki jawnej w M. kwoty 25.000 zt na wypadek

naruszenia obowigzkéw okreslonych w punktach a. i c.

Zazalenie obowigzanego oddalone zostato przez Sgd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem

wydanym 17 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt | ACz 2373/16.

22 wrzesnia 2017 r. S. spoétka jawna z siedzibg w M. wniosta o:

I. nakazanie J. S. zaniechania naruszania prawa do wzoru wspdlnotowego o numerze 002612705-

0002 w postaci przedstawionego ponizej w trzech rzutach pojemnika do napojow:
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reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz skfadowania w tych celach

poprzez zaniechanie uzywania, w tym wytwarzania, oferowania,

pojemnikéw do napojow o ksztatcie kielicha zwezajgcego sie ku dotowi z odtgczang podstawkg o

nastepujgcym wygladzie:


http://(...).html/

Il. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie na jego koszt wszystkich bedacych jego
wlasnoscig bezprawnie wytworzonych wytwordéw, w postaci pojemnikéw do napojéow o ksztatcie
kielicha zwezajgcego sie ku dotowi z odigczang podstawka, naruszajgcych prawa powoda do wzoru

wspolnotowego o numerze 002612705-0002 i posiadajgcych nastepujacy wyglad:

w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie
wyroku;
lll. nakazanie pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych bedgcych wiasnoscig pozwanego i

uzywanych do wytwarzania pojemnikéw do napojéw o ksztalcie kielicha zwezajgcego sie ku dotowi z

odigczang podstawka, naruszajgcych prawa powoda do wzoru wspdlnotowego o numerze

002612705-0002, o nastepujgcym wygladzie:
w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

IV. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa do wzoru wspdélnotowego o numerze
002741165-0001 w postaci przedstawionego ponizej w trzech rzutach wieczka do pojemnikéw do

napojow o ksztatcie todzi z zaglem:



poprzez zaniechanie
uzywania, w tym wytwarzania, oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu

oraz sktadowania w tych celach wieczek do pojemnikéw do napojow o ksztatcie fodzi z zaglem o
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nastepujgcym wygladzie:

V. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu i zniszczenie na jego koszt bezprawnie wytworzonych
wytworéw bedacych jego wtasnosciag, w postaci wieczek do pojemnikéw do napojoéw o ksztatcie todzi z

zaglem, naruszajgcych prawa powoda do wzoru wspdélnotowego o numerze 002741165-0001, o

2

nastepujgcym wygladzie: w

terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

VI. nakazanie pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych bedgcych wiasnoscig pozwanego i
uzywanych do wytwarzania wieczek do pojemnikow do napojow o ksztatcie todzi z zaglem,

naruszajgcych prawa powoda do wzoru wspoélnotowego o numerze 002741165-0001, o nastepujgcym

S
) g

wygladzie: w terminie 30 dni od

uprawomochienia sie wyroku.

VII. zasgdzenie od pozwanego kosztow procesu, w tym kosztow postepowania zabezpieczajgcego.
(k.2-146)

Jarostaw Starnawski zazgdat oddalenia powddztwa. (k.156-160, 164-168)

Sad ustalit, ze:



S. spotka jawna w M. prowadzi od 2008 roku dziatalno$¢é gospodarczg w zakresie importu i
dystrybucji wyrobéw spozywczych: stodyczy, cukierkéw, zelkéw oraz zimnych napojéw, w
szczegollnosci syropow do przygotowywania napojow typu slush, granity i sorbetéw. Jest takze
producentem syropow oraz kielichow do sorbetéw, granity i zimnych napojéw, wyrdzniajgcych sie na
rynku nowoczesnym wzornictwem i wysokg jakoscig wykonania. Kielichy produkowane w Unii
Europejskiej spetniajg najwyzsze standardy stawiane opakowaniom przeznaczonym do kontaktu z
zywnoscig. (dowdd: odpis z KRS k.43-45, wydruki katalogéw produktéw k.64-71, 92-93, printscreeny
strony internetowej sweetworld.pl k.73-84, raport z analizy jakosci produktow k.86-87, Food contact

approval Certificate k.89, zeznania K. M. k.237)

Powddka stale rozwija swojg oferte produktowg. Przy opracowywaniu nowych wzoréw
korzysta z ustug profesjonalnego studia projektowego, stad jej pojemniki do napojow wyrdzniajg sie na
rynku. Jako jedna z pierwszych potgczyta funkcje kielicha do napojow i zabawki, stosujgc rozwigzanie
polegajgce na posadowieniu kielicha na fantazyjnej, odtgczanej podstawce. Uprawniona dystrybuuje
swoje produkty na terytorium catej Europy. Promuje je na targach krajowych i zagranicznych. (dowéd:
fotografie k.90, wydruki katalogéw produktow k.64-72, 92-93, zeznania Swiadka B. M. k.237)

Spotka S. jest wiascicielem wzorow wspdlnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Unii

Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod numerami:

- 002612705-0002 w dniu 13/01/2015 r. przedstawiajgcego pojemnik do napojow:

0002.1 0002.2 ~— 00023

- 002741165-0001 w dniu 22/07/2015 r. przedstawiajgcego zamkniecie i pokrywke pojemnika:

0001.1 ——— 0001.2 —— 0001.3
(dowdd: swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.95-100, 102-108, 110-112, 114-116)

Wzory te wykorzystywane sg przez uprawniong w jej produktach, np.:



(dowdd: katalogi k.64-71, 92-93, fotografie

J. S. prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Z. POLSKA (...) we W. w zakresie produkciji
lodéw, wytwarzania i oferowania do sprzedazy opakowan i kielichow do napojéw. (dowdd: informacja
z CEIDG k.118-119, printscreeny strony internetowej zeal-granitory.pl k.121-139) Pozwany oferuje i

wprowadza do obrotu m.in. pojemniki i wieczka do pojemnikéw na napoje o wygladzie:

“Kielich zwykly 450 ml - 155 PLN
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(dowdd: printscreeny strony internetowej k.128-131, ulotka k.140, 142-143, fotografie k.192, 194, 195,
zeznania pozwanego k.237)



Tworcg wzordw przemystowych, ktére zostaly zastosowane w tych produktach jest R. G.
pracownik J. S., ktéry od okoto 15 lat wspotpracuje z pozwanym na ptaszczyznie poligraficznej oraz

projektowej. (dowdd: zeznania $wiadka J. S., zeznania pozwanego k.237)

Zakres swobody tworczej projektanta wzoréow pojemnikéw do napojow i ich wieczek nie jest
nadmiernie ograniczony. Moga mie¢ rézne ksztatty i wielkosci. Nawet jesli majg ksztatt kielicha, to jego
wyglad moze sie istotnie réznic od kielicha zarejestrowanego na rzecz powddki jako wzoér
wspolnotowy. W szczegdlnosci ich podstawa nie musi by¢ wyodrebniana. Zwykle natomiast sg
zamykane wieczkiem, a w ich wnetrzu znajduje sie rurka. (dowdd: wydruki z bazy EUIPO k.47-62,
kserokopie ztozone przez pozwanego k.209-218, zeznania swiadkéw B. M. i J. S., zeznania stron
k.237)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.
ustalone zostaly w oparciu o zaoferowany przez strony - w terminach wyznaczonych w art. 217
§ 2 k.p.c. - material dowodowy. Jako spdzniony, Sgd oddalit wniosek pozwanego o dopuszczenie
dowodu z zeznan swiadka R. G. W sprawach nalezacych do wiasciwosci sadéw gospodarczych
podstawowe znaczenie dowodowe majg — co do zasady - dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe.
Zeznania $wiadkéw i stron majg jedynie charakter uzupetniajgcy. Prowadzong przez te osoby
dziatalno$¢ gospodarczg lub wykonywang przez nie prace zawodowg, ktdrej dotyczg sktadane
zeznania, cechuje powtarzalno$¢ zdarzen, co - jesli doda¢ do niej uptyw czasu - negatywnie wptywa
na jakos¢ zeznan, ktore sg zwykle do$é ogdlne, nieprecyzyjne. Zeznajgcy czesto mylg tego samego
rodzaju fakty, stabo znane im osoby, terminy, jesli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. W
zadnym razie nie mozna wymaga¢ od nich zapisu fotograficznego zdarzen, by zeznania swiadkéw i
stron w procesie gospodarczym uzna¢ za wiarygodne. Jesli strona sporu przedstawia dowdd
rzeczowy i dokument — jak byto w tym przypadku — to ich niezakwestionowanie, niepodwazenie przez
przeciwnika procesowego jest decydujgce dla oparcia ustalen na wszystkich dowodach fgcznie,

choéby zeznania swiadkow i stron nie byty dosé dokfadne.

Zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawa¢ wyjasnienia co
do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢é dowody. Ewentualne ujemne skutki
nieprzedstawienia dowodu obcigzajg te strone, ktdra nie dopetita cigzgcego na niej obowigzku. (wyrok
Sadu Najwyzszego z 15/07/1999 r. | CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie
dotyczgce istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je
zgtaszajgca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.p.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22/11/2001 r. | PKN 660/00
Wokanda 2002/7-8/44) Zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.) w tym postepowaniu to
nie pozwany byt zobowigzany udowodnié, Ze nie naruszyt praw wytgcznych spdétki S. (dowdd
negatywny), lecz powddka winna byta dowies¢ wkroczenia przez Jarostawa Starnawskiego w sfere

wytgcznosci uzywania zarejestrowanych na jej rzecz wzoréw wspoélnotowych.

W ocenie Sadu naruszenie praw wylgcznych powddki zostato nalezycie udowodnione
dowodami rzeczowymi, dokumentami i uzupetniajgcymi je zeznaniami Swiadkdw wylgcznie w

odniesieniu do wzoru nr 002612705-0002. W zasadniczych dla rozstrzygniecia sporu kwestiach,



zeznania swiadkow B. M. i J. S. oraz stron K. M. i J. S. mozna uzna¢ za wiarygodne, korespondujgce
z pozostatym materialtem dowodowym i uzupetniajgce go. Autentycznosé dokumentéw prywatnych i
urzedowych nie byla przez strony wzajemnie kwestionowana, mogly wiec one stuzyé weryfikaciji
zeznan, pozwalajgc na poczynienie ustaleAh w oparciu o dowody niesprzeczne wewnetrznie,

wzajemnie logicznie sie dopetniajgce.

Sad zwazyk:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw wspoéinotowych
(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.1)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg, wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego
czedci, wynikajgca w szczegoélnosci z cech linii konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow
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 wtasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie

postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania.

Zarejestrowany wzér wspoélnotowy 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, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wytgcznosc
uzywania wzoru, obejmujgca:

- wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzoér zostat ucielesniony lub do ktérego zostat
zastosowany,

- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy ale rowniez
najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie
prawa,

- uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zakiécenia normalnej
ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego,

- sktadowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,

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

Z rejestracji wzoru wynikajg 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 wzoér ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru
zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
ogolnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode twoérczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony
obejmuje bowiem kazdy wzér, kidry nie wywotuje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego
wrazenia (ust.1), uwzgledniajgc przy tym stopieh 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
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sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposob wyrazny odnosi sie do tych wiasnie

cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspoélnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub
wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegodtach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo don wzoru przemystowego ucieleSnionego w
kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru
rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym
uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktéw. Przepis art. 10
ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrazenie to byto wyraznie odmienne. Wystarczajgce jest, ze pomiedzy
przeciwstawianymi sobie wzorami wystepujg réznice, determinujgce odmiennos¢ ogdélnego wrazenia
zorientowanego uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezg 14 preambuly, stawiajgca
wymog, aby inne wzory sprawiaty na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz wzér
zarejestrowany prowadzitaby do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te
wzory, ktére pozbawione sg zdolnosci rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzér

wspodlnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, ze wzér pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegotow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzdr bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, 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 Wzér wspéinoty. w
Ochrona znakdéw 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
znajomo$¢ przedmiotu. Nie jest to sam twdrca, przecietny odbiorca ani znawca w okres$lonej dziedzinie
lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez byé uzytkownik finalny. (M. PozZniak-
Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy
1/2007 s.6, por. takze wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z
22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel
Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang
Yang Motor)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje
panujgce w modzie, czy gusta nabywcéw. Stopieh swobody twdrcy przy opracowaniu wzoru nalezy
okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wtasciwosciami wynikajgcymi z
funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego zastosowanie. Poréwnania
ogolnego podobiehnstwa 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 wiadciwosciach, ktére sg wyrazem
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tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-
153/08 Shenzhen vs Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z
16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11 i T-
84/11 Antrax It)

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okre$lonymi w
dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu
UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobienstwa /
odmienno$ci ogdlnego 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 powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma
watpliwosci co do jego tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznosci wzoru i uciele$niajgcego go
produktu powoda). 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 przedsigbiorcy. W przypadku wzordw, poréwnania — w ocenie
normatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni (szerzej : L. Brancusi Wzér ... s.273-360), analizujgc
wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08
Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzér
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 wspolnotowego opierajgce sie na
wypracowanych w orzecznictwie sgdéw wspolnotowych 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 produktow i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie
do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomo$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy poréwnywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlinych wzordw,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

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

W sprawach wzoréw wspoélnotowych sady stosujg przepisy rozporzgdzenia (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
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jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspolnotowego 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 okolicznos$ciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznosci, prze-
widzianych przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
cztonkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad
podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych srodkdw, zgodnie z prawem
krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepisow art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r.
prawo wtasnosci przemystowej, zgodnie z ktdrym:

- uprawniony, ktérego wzor przemystowy zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala,
moze zadaC od naruszajgcego wzér zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajgc o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposoéb i
w zakresie okreslonym przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegolnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Prawa wytgczne spétki S. uzywania wzoréw wspoélnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod
numerami 002612705-0002 i 002741165-0001 nie byly przez pozwanego kwestionowa-ne, zostaty tez
nalezycie udokumentowane wydrukami z bazy internetowej Urzedu. Wzory przedstawiajg
zobrazowane w trzech rzutach, bez koloru, pojemnik na napoje w ksztatcie kielicha i jego wieczko w
ksztatcie t6dki z zaglem, nie wywotujac watpliwosci co do przedmiotu rejestracji i zakresu ochrony.
Wzorom tym przeciwstawia uprawniona produkty pozwanego przedstawione w postaci dowodow
rzeczowych oraz na wyraznych, dobrej jakosci fotografiach oddajgcych wyglad pojemnikow i wieczek

oferowanych — bezspornie - przez Jarostawa Starnawskiego.

Stosujgc przedstawione wyzej reguty oceny naruszen praw do wzoréw wspoélnotowych

Sad uznalt, ze:
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Pojemniki do napojow o ksztaicie kielicha zwezajgcego sie ku dotowi z odtgczang podstawkg

|
o0 wygladzie: sg podobne do wzoru wspodlnotowego

zarejestrowanego pod nr 002612705-0002 przedstawiajacego pojemnik do napojow w ksztalcie

kielicha na podstawce: ~— el Nalezy przy tym wyjasni¢, ze

zgodnie z obowigzujgcymi zasadami elementy zaznaczone linig przerywang (tu wieczko i rurka) nie
podlegajg ochronie. Obydwa przeciwstawione sobie wzory odnoszg sie do produktu, ktérego wyglad w
duzej mierze jest determinowany funkcjg techniczng. Sg tozsame w tych elementach, w ktérych
swoboda projektanta nie jest nadmiernie ograniczona: w wyborze ksztaltu pojemnika (kielich), jego
osadzeniu na podstawce wyraznie od niego odcietej i odtgczanej. Wyoblenie w gornej czesci
pojemnika ma charakter funkcjonalny, stuzagc zamocowaniu wieczka. Graficzne przedstawienie wzoru
(kontury, brak koloru) sprawia, ze dla oceny naruszenia nie majg znaczenia kolorystyka produktow ani
materiat z jakiego zostaty wykonane. Zorientowany uzytkownik, ktéry zwykle uzywa tego rodzaju
pojemnikéw uznatby wzory za bardzo podobne w tym znaczeniu, ze sprawiajg one na nim tozsame
ogolne znaczenie. Drobne réznice w ksztalcie (bardziej topornym ukfadzie linii) i fakturze kielichdw
(gtadka we wzorze zarejestrowanym, karbowana w produkcie pozwanego) nie sg na tyle istotne, by
mogty zdominowac ogdlne wrazenie, o ktérym decyduje tozsamos¢ ksztattu kielicha i potgczonej z nim
podstawy. Zaréwno podobienstwa, jak i roznice sg tym bardziej wyrazne, gdy poréwnujemy produkty
stron, gdzie kolor kielicha jest przezroczysty, za$ podstawy matowy w jaskrawym kolorze, co
uwydatnia ich oddzielenie, zwracajgc na pofgczenie tych dwdch elementéw szczegdlng uwage
zorientowanego uzytkownika. Zwazywszy, ze zdaje sobie on sprawe z uwarunkowan technicznych
wykonania pojemnika na napoje, sposobu jego produkcji, wykonania form, ograniczajgcych swobode
tworczg projektanta, drobne réznice konturdéw kielicha i podstawy oraz faktura kielicha (faliste pionowe
linie) nie bedg mogty zawazyé na ogdélnym wrazeniu podobienstwa sprawianym przez zestawienie
kielicha potagczonego z podstawg. Jarostaw Starnawski narusza zatem prawa spétki S. do wzoru

wspoélnotowego zarejestrowanego pod nr 002612705-0002.

W tym zakresie ocena przedstawiona przez Sgd w motywach postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia nie ulegta zmianie. Nie mogty mie¢ na nig wptywu zarzuty zgtoszone w odpowiedzi na
pozew i w toku postepowania przez Jarostawa Starnawskiego. W pierwszym rzedzie nalezy wskazac¢,

ze byty one blizsze prawu znakdéw towarowych (ryzyko konfuzji konsumenckiej nie ma dla oceny
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podobienstwa wzoréw zadnego znaczenia), nieuczciwej konkurencji (poréwnanie produktéw stron, a
nie zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego i wzoru zawartego w kwestionowanym produkcie
pozwanego). Zarzut naruszenia nie moze by¢ takze usprawiedliwiany skorzystaniem przez
pozwanego z ustug innego przedsiebiorcy, ktérego trudno uzna¢ za profesjonaliste w dziedzinie
projektowania opakowan produktéw spozywczych, a stworzonych przez niego wzordw (raczej
zaryséw) za nowatorskie, wyraznie odrézniajgce sie od stanu sztuki, do ktérego nalezy zaliczy¢ wzor
wspolnotowy zarejestrowany na rzecz powddki. Spotka S. nie dochodzi w tym postepowaniu
naprawienia szkody, a pozostate sankcje (zakazowe i inne sposoby usuniecia skutkéw naruszenia)
nie sg zalezne od wykazania winy naruszyciela. Ich zastosowanie warunkuje prosta bezprawnosc¢
dziatania Jarostawa Starnawskiego, ktéry w tym postepowaniu w zaden sposéb nie dowiodt, ze

korzystanie z wzoru przemystowego kielicha jest zgodne z prawem.

Wynikajace z naruszenia i znajdujace oparcie w przepisach art. 89 ust. 1 rozporzadzenia
oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzadzenia, roszczenia okreslone w pkt I.-1ll. pozwu

zastugiwaly wiec na uwzglednienie.

Z kolei, plastikowe wieczko pojemnika do napojow w ksztatcie todzi z zaglem o wygladzie:

fh

£ $th
vol

W ocenie

Sadu nie jest podobne do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego pod nr 002741165-0001:

Wzér przedstawia dopracowany projekt todzi z charakterystycznymi elementami deskowania,
dziobu, burty i wyrazistg kotwicg na lewej burcie. Na maszcie, zwienczonym poprzeczng belkg z
trzema zaczepami, stanowigcg top masztu, zawieszony jest zagiel w ksztatcie prostokata. Poktad fodzi
jest ptaski. Dno ma ksztatt okragty co jest uwarunkowane funkcjonalnie, wieczko stuzy bowiem
zamknieciu pojemnika. Tymczasem produkt pozwanego, powtarzajgc wszystkie charakterystyczne dla
todzi elementy, jest jednak przedstawiony odmiennie. Deskowanie i kotwica nie sg tak wyraziste jak
we wzorze powodki. Dzidb mniej wyrazisty, burta pozbawiona dekoracji z pionowymi otworami. Na
poktadzie (z zagtebieniem) usytuowano siedzisko na burcie. Maszt pozbawiony jest poprzecznych

belek, zagiel (tréjkatny) jest na nim inaczej zawieszony.

Nalezy zatem uzna¢, ze pozwany przejat samg koncepcje zamkniecia pojemnika na napoje

wieczkiem w ksztatcie fodzi, ktorg jednak przedstawit w catkowicie odmienny sposob niz we wzorze
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wspolnotowym zarejestrowanym na rzecz powodki. Podobienstwa miedzy nimi dotyczg wylgcznie
elementow charakterystycznych dla todzi zaglowej, réznic jest jednak tak wiele, ze wzor wspolnotowy i
wzor przemystowy zastosowany w produkcie pozwanego sprawiajg na zorientowanym uzytkowniku,
ktérym moze by¢ dziecko pijgce zimne napoje z pojemnikéw plastikowych lub producent napojow
sprzedawanych w takich pojemnikach catkowicie odmienne wrazenie. Jarostaw Starnawski nie
narusza wiec prawa powddki do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego pod nr 002741165-0001. Z
tej przyczyny roszczenia z pkt IV.-VI. pozwu podlegaty oddaleniu. (a contrario art. 89 rozporzgdzenia)

O kosztach Sad orzekt na podstawie art. 100 k.p.c., obcigzajgc nimi strony po potowie.

Do niezbednych kosztdw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego
adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art.
98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci

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 czynnos$ci radcow
prawnych. Zasgdzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad 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).

Zwazywszy charakter sprawy, stopien jej skomplikowania i czas trwania postepowania, Sad
uznat za usprawiedliwione przyznanie petnomocnikowi powddki wykonujgcemu zawdd radcy
prawnego wynagrodzenia w minimalnej wysokosci. W efekcie podziatu kosztéw pozwany winien

zwroci¢ powddce Y2 czes¢ optaty sgdowej i wynagrodzenia petnomocnika procesowego.

Zarzadzenie :
- (...).

1. (.).
7/03/2017 r.
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