Sygn. akt XXIl GWzt 56/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2015 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2015 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa E. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spoétki komandytowej w L.
przeciwko SPOLDZIELNI .... ,$.” w W.

- 0 ochrone praw do znakdéw towarowych i wzoru wspdlnotowego

1. oddala powddztwo;

2. zasadza od ,E.spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spotki komandytowej w L. na rzecz
Spotdzielni ... ,S.” w W. kwote 4.457 (cztery tysigce czterysta piecdziesigt siedem) ztotych

tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego;

3. nakazuje pobranie od ,E. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spotki komandytowej w L.
na rzecz Skarbu Panstwa Sadu Okregowego w Warszawie kwoty 10.000 (dziesie¢ tysiecy)

tytutem nieuiszczonej czesci optaty sagdowe;.



Sygn. akt XXIl GWzt 56/14

UZASADNIENIE

Pozwem ztozonym 18/08/2014 r., po sprecyzowaniu powddztwa na rozprawie 13/10/2014 r.
i 14/12/2015 r., ,E. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spotka komandytowa w L. zadata
ochrony stowno-graficznych znakéw towarowych AKSAMITNE DtONIE (R-217392), NIEWIDZIALNE
REKAWICZKI (R-217393), MtODE DtONIE (R-217394) i wzoru wspdlnotowego PURE CONTROL (RCD
001815812-0001), a takze ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, poprzez:
1. zakazanie Spétdzielni (...) S. w W. wprowadzania do obrotu produktéw kosmetycznych E. oraz A. w
opakowaniach tudzaco podobnych do produktéw powddki AKSAMITNE DLONIE, NIEWIDZIALNE
REKAWICZKI, MtODE DtONIE oraz PURE CONTROL;
2. zakazanie pozwanej reklamy w jakiejkolwiek postaci produktéow kosmetycznych E. oraz A. w
opakowaniach tudzaco podobnych do produktéw powddki ASKAMITNE DLONIE, NIEWIDZIALNE
REKAWICZKI, MtODE DtONIE oraz PURE CONTROL;
3. usuniecie skutkdw naruszen przez zniszczenie opakowan i materiatéw reklamowych zawierajgcych
sporne oznaczenia naruszajgce prawa powoddki, o ktérych mowa powyzej,
4. nakazanie pozwanej zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci w kwocie (...) zt, osiggnietych ze
sprzedazy produktdw kosmetycznych zawierajgcych oznaczenia E. oraz A. w opakowaniach tudzaco
podobnych do produktéw powddki AKSAMITNE DLONIE, NIEWIDIZALNE REKAWICZKI, MtODE DLONIE
oraz PURE CONTROL;
5. zasadzenie od pozwanej na rzecz powddki tytutem odszkodowania kwoty 100.000 zt z ustawowymi
odsetkami od daty wniesienia pozwu;
6. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomosci przez okres 100 dni catosci wydanego
orzeczenia przez jego publikacje na stronie internetowej (..) w terminie dwdch tygodni od
uprawomochienia sie orzeczenia;
7. nakazanie pozwanej opublikowania w terminie dwdch tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia w
dziennikach (...) i (...), w wydaniach krajowych na stronach poswieconych prawu lub gospodarce,
trzykrotnego o$wiadczenia (12 cm x 12 c¢m) o treéci: ,Spétdzielnia (...) S. z siedzibg w W., przeprasza
spotke E. Sp. z 0. o. Spotka Komandytowo z siedzibg w L. za naruszenia przystugujacych jej praw
ochronny na znaki towarowe AKSAMITNE DtONIE (R-217392) NIEWIDZIALNE REKAWICZKI (R-217393),
MtODE DtONIE (R-217394) i prawa ze wspodlnotowego wzoru przemystowego PURE CONTROL RCD
001815812-0001 oraz za dokonanie na szkode E. Sp. z 0. 0. Spétka Komandytowo czyndw nieuczciwe;j
konkurencji.
Spotdzielnia (...) S. z siedziba w W. przeprasza wszystkich klientéw, ktérzy omytkowo nabyli

wprowadzone przez nig do obrotu produkty kosmetyczne w opakowaniach tudzgco podobnych do



produktéw AKSAMITNE DtONIE, NIEWIDZIALNE REKAWICZKI, MLODE DtONIE oraz PURE CONTROL w
przekonaniu, iz sg to towary pochodzace od E. Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa. Zarzad Spétdzielni (...) S.
z siedzibgw W..”

z upowaznieniem powddki do zastepczego wykonania obowigzku na wypadek nieopublikowania

oswiadczen we wskazanym terminie i formie. (k.6-121, 152, 207)

Spotdzielnia (..) S. w W. wniosta oddalenie powddztwa i zwrot kosztéw postepowania.
Zarzucita, ze powddka nie wykazata okolicznosci faktycznych mogacych byé podstawg zgtaszanych
zadan, spetnienia przestanek uzasadniajgcych udzielenie jej ochrony przed naruszeniami. Wyjasnita, ze
jeszcze przed wszczeciem postepowania zaprzestata uzywania kwestionowanych opakowan, zmieniajgc

ich szate graficzng. (k.133-149)

Whioski spétki E. o udzielenie zabezpieczenia roszczen i zabezpieczenie dowodéw oddalone
zostaty postanowieniem wydanym 13/10/2014 r. (k.9, 156) 25/11/2015 r. uwzgledniajgc zgodny
whniosek stron Sad postanowit o zawieszeniu postepowania (k.171), ktére podjeto na wniosek powddki

23/11/2015r. (k.181, 184)

Sad ustalit:

,E. Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spdtka komandytowa w L. jest nastepca
prawnym ,E. Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” spétki komandytowo-akcyjnej powstatym w
wyniku jej przeksztatcenia uchwatg walnego zgromadzenia spétki podjetg 21/10/2013 r. (bezsporne —
tak tez odpis z KRS k.19-22) Producentem cenionych na rynku i nagradzanych kosmetykéw
oferowanych do sprzedazy pod marka E. zaréwno w Polsce jak i za granica jest E. S.A. w L.. (dowéd:

dowody rzeczowe, wydruki k.28-47, 166)

Powaddka jest uprawniona do krajowych stowno-graficzno-przestrzennych znakéw towarowych:

AKSAMITNE
DLONIE

. i LAy

- E. AKSAMITNE DtONIE VELVETTY HANDS nr R-217392,



- E. NIEWIDZIALNE REKAWICZKI odzywczo-ochronny krem do rak 12 h formuta ochronna INVISIBLE

GLOVES nourishing and protective hand cream nr R-217393,

- E. MtODE DtONIE YOUNG HANDS v nr R-217394,

chronionych od 16/10/2007 r. dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej (kremy, emulsje, ptyny,
zele i oliwki do skory, maseczki do peelingu, srodki do rozjasniania skéry, preparaty kosmetyczne do
ujedrniania skéry). (dowdd: wydruki z bazy internetowej UPRP k.48-56, ogledziny tresci bazy na
rozprawie 13/10/2014r.)

Powddka jest takze uprawniona do wytgcznego uzywania wzoru wspdlnotowego
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr (...) w dniu 3/02/2011 r.
przedstawiajgcego ornamentacje opakowania kosmetykow, pojemnik na kosmetyki z elementem

stownym E. PURE CONTROL o wygladzie:

E
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(dowdd: ogledziny tresci bazy OHIM na rozprawie 13/10/2014 r.)



Znaki towarowe i wzér sg uzywane w opakowaniach produktéw kosmetycznych oferowanych do
sprzedazy w sklepach sieciowych i drogeriach. (bezsporne — tak tez dowody rzeczowe, fotografie k.64-

72,91-92, 99-103)

Spoétdzielnia (...) S. w W. prowadzi od 1944 r. dziatalno$¢ gospodarczg na rynku produktéw
chemicznych, kosmetycznych i z tworzyw sztucznych. (bezsporne — tak tez odpis z KRS k.23-26v) Swoje
kosmetyki opatruje m.in. oznaczeniami EXCLUSIVE i ACNE LINE. W przesztosci pozwana byta

uprawniona do stownych znakéw towarowych:

- EXCLUSIVE - zarejestrowanego pod numerem R-65296, dla towaréw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej

(wyroby kosmetyczne, zwtaszcza wody toaletowe i perfumy), prawo ochronne wygasto 25/09/2009 r.,

- ACNE LINE - zarejestrowanego pod numerem R-109819, dla towardw w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej
(Srodki kosmetyczne do pielegnacji skory, kremy, balsamy, srodki do czyszczenia i zmywania skory,
srodki do kapieli, preparaty stosowane przy goleniu, srodki kosmetyczne do wtoséw, zwitaszcza srodki
do mycia, pielegnacji i uktadania wtosdéw, srodki higieniczno-kosmetyczne), prawo ochronne wygasto

20/03/2006 r. (dowdd: wydruki z bazy UPRP k. 138-139).

W 2014 roku na rynku dostepne byty towary (m.in. kremy do rak i paznokci) w opakowaniach z

oznaczeniem zawierajgcym stowa EXCLUSIVE COSMETICS pisane wielkimi literami, ztotg czcionka, u
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(bezsporne — tak tez dowody rzeczowe, fotografie k.59-63, 73-85, 140) Obecnie pozwana uzywa dla
swych produktéw odmiennych opakowan. (dowdd: fotografie k.141, 142 — brak dowodu przeciwnego)

Pod oznaczeniem Acneline spétdzielnia oferowata antybakteryjny tonik oczyszczajacy w opakowaniu o

wygladzie (bezsporne — tak tez dowody rzeczowe, fotografie k.93-98)



Sad zwazyt:
1. Naruszenie praw do znakéw towarowych:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub koicowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odrdznienia ich (bez
ewentualnego wprowadzenia w btgd) od towardw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci [obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej] z 23/05/1978
r. w sprawie 102/77 H., z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 E.,
wyrok Sadu Unii Europejskiej [poprzednio Sadu Pierwszej Instancji] z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 1.)

Prawo wytgczne przyznawane jest, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone jego
szczegblnych intereséw, zadbanie o to, by znak ten mdgt petni¢ wiasciwe sobie funkcje : wskazywania
konsumentom pochodzenia towaru/ustugi, jakosciowa, reklamowa, komunikacyjng i inwestycyjna.
Wykonywanie tego prawa jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie
okreslonego oznaczenia negatywnie wptywa lub moze wptywac na ktérgkolwiek z tych funkcji. (por.
wyroki Trybunatu z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 B., z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 L. iin., z
23/03/2010 r. w sprawach potgczonych C-236-238/08 G.i G.)

Zgodnie z art. 153 ust.1 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, przez uzyskanie
prawa ochronnego nabywa sie wylgcznos¢ uzywania znaku towarowego w sposdb zarobkowy lub
zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych ochrong lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast witascicielowi prawo wytgcznego i niezaktéconego uzywania
znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody uzywania w obrocie:
1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarow;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towardw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktore
obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znakow;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego
w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli moze to przynies¢ uzywajgcemu nienalezng korzysé lub

by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru bgdz renomy znaku wczesniejszego.



Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze 7zgda¢ od osoby, ktéra naruszyta to prawo,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

v na zasadach ogélnych albo

v poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby
usuniecia skutkéw naruszenia, dajac sadowi uprawnienie m.in. do rozstrzygniecia o bedacych
wtasnoscig naruszajgcego srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do oznaczenia towaréw lub ustug.
Sankcje zakazowe mogg by¢ przy tym stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej grozby naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.) Ograniczenie to nie odnosi sie do zgdan usuniecia
skutkdw dokonanych wczesniej naruszen, o ktdrych mowa w art. 286 p.w.p., a takze w art. 287 ust. 2
stosowanym w odniesieniu do znaku towarowego poprzez art. 296 ust. 1a p.w.p. Odmiennie od ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktéra w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., uprawnia powoda do zgdania
ztozenia przez naruszyciela jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w
odpowiedniej formie, dla naruszen praw do znaku towarowego art. 287 ust. 2 przewiduje orzeczenie
przez sad, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreélonym przez sad. Zadanie ztozenia
os$wiadczenia o przeproszeniu za naruszenie prawa do znaku towarowego (takze wzoru przemystowego

i wspdlnotowego) nie ma podstawy prawnej w obecnie obowigzujgcych przepisach.

Prawo na znak towarowy ma charakter formalny, by wiec skutecznie dochodzi¢ ochrony przed
naruszeniami uprawniony powinien przedstawi¢ $wiadectwa wydane przez Urzad Patentowy RP, z
ktérych wynika udzielenie prawa oraz przedmiot i zakres wytgcznosci uzywania znaku towarowego.

Wystepujac z pozwem spotka E. Dystrybucja ograniczyta sie do ztozenia wydrukdw z internetowej bazy
pod adresem {(...), ktdrej kompletnosc i aktualnos¢ budzi zasadnicze zastrzezenia Sgdu. Doswiadczenie
orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, ze z informacji z bazy mozna korzystac jedynie
uzupetniajgco. Poniewaz jednak pozwana spétdzielnia nie kwestionowata praw powaddki do znakow
towarowych i wzoru wspdlnotowego, a jedynie zasadnos$¢ zarzutu ich naruszenia, Sad zapoznat sie z
tresciami strony internetowej krajowego i wspdlnotowego urzedéw rejestracyjnych, by okresli¢ zakres

ochrony przyznany powddce w efekcie rejestracji znakdw towarowych i wzoru.

Nie ulega watpliwosci, ze pozwana nie uzywa dla swych kremdéw opakowan, ktére bytyby
identyczne z przedstawionymi jako znaki towarowe, powddka za$ w zadnej mierze nie wykazata renomy
znakéw R-217392, R-217393 i R-217394, dziatanie pozwanej nie wypetnia wiec znamion naruszenia

zdefiniowanego w pkt 1 i 3 ust. 2 art. 296 p.w.p. Ocena jego zgodnosci z prawem mogta by¢ dokonana



wytgcznie w oparciu o przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zastosowanie wzgledem pozwanego sankcji
zakazowych i nakazanie mu usuniecia skutkdw naruszen warunkowane jest w tym przypadku
udowodnieniem przez powoda faktu naruszenia jego praw poprzez uzywanie dla identycznych lub
podobnych towaréw oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego, co moze

wprowadzaé nabywce w bfad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku i oznaczenia.

Ocena identycznosci lub podobierstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
0znaczenia pozwanego powinna sie opierac na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki
nalezy porownywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce (dominujace),
a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez

dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catos¢,
wykazuje nieznaczne rdznice, ktdre nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak wyrok
Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 L.) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne jezeli, z punktu
widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku
istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwic zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdw 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 L., z 8/05/2014 r. w
sprawie C-591/12 P. SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujace zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS,
z4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.)

Catosciowa ocena zaktada pewng wspétzaleznosé miedzy branymi pod uwage czynnikami, w
szczegolnosci podobienstwem znakdw oraz podobienstwem towardw (ustug), ktérych one dotycza, przy
czym niski stopien podobienstwa towaréw (ustug) moze by¢ zrGwnowazony znaczgcym stopniem
podobienstwa znakdw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23/10/2002 r.
w sprawie T-6/01 M., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 /., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.) W
mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy znaczna czesé
wtasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zostac sktoniona do omytkowego zakupu towaru pozwanego,
myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodza 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 C,, z



4/05/1999 r. w sprawach potaczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z
2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 C.)

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy,
wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
okolicznosci konkretnego przypadku, szczegélnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobieristwem oznaczen
i towardw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-
591/12 P. oraz wyroki Sagdu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G.i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L.)
Witasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie rdznie ksztattowac
w zaleznosci od kategorii towardw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97
L.,z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. iz 12/01/2006 r. C-361/04 R.) Przecietny konsument rzadko ma
mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego pordwnania réznych znakow towarowych, musi zazwyczaj
zdac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy
jest charakter odrdzniajgcy znaku, ktory wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci,
rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L.,z 11/11/1997
r. w sprawie C-251/95 S. iz 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspotzaleznosé pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrdzniajgcym, im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odrdzniaja-
cy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajomosci
wsrod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szczegélnosci
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
odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towardéw jako pochodzacych z okreslonego przedsie-
biorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen zawodowych. (tak
wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego

odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W ocenie Sadu zgromadzony w sprawie materiat dowodowy przemawia przeciwko uznaniu,

Ze pozwana narusza prawa wytgczne do znakdw towarowych R-217392, R-217393 i R-217394
zarejestrowane m.in. dla kreméw. Dla identycznych towardw pozwana uzywata opakowan, ktére majg
identyczny ksztatt tuby, typowy i czesto spotykany na rynku, jednak ich kolorystyka (biata) z kolorowa

zakretka korespondujacg z barwa centralnie umieszczonej grafiki oraz oznaczenia stowne i graficzne -
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przestrzenne w kolorze lilowym z fioletowg zakretka i napisami: E.

AKSAMITNE DtONIE VELVETTY HANDS (R-217392), E. NIEWIDZIALNE REKAWICZKI odzywczo-ochronny
krem do ragk 12 h formuta ochronna INVISIBLE GLOVES nourishing and protective hand cream (R-
217393) i E. MLODE DtONIE YOUNG HANDS (R-217394), nieprawidtowe bytoby zatem uwzglednianie
przy poréwnaniu niektérych tylko z elementéw znakéw, z pominieciem innych cho¢ nie majg one

charakteru wytacznie opisowego.

Znaki towarowe przedstawiajgce opakowanie kremu powddki majg znikoma pierwotng zdolnos¢
odrdzniajaca (brak dowodu przeciwnego), poza elementem stownym ,,E.” ksztatt tuby, kolorystyka,
wizerunek rak i opisy stowne nie sg na tyle dystynktywne, by w szczegélny sposdb zwraca¢ uwage
nabywcy kosmetykdéw, wskazujac mu pochodzenie towaru. Powddka nie przedstawita zadnych
dowoddéw pozwalajacych na ustalenie, ze znaki staty sie rozpoznawalne w relatywnym kregu

konsumentéw w wyniku ich intensywnego uzywania.

Znaki towarowe powaddki zostaty zarejestrowane jako stowno-graficzno-przestrzenne, zakres
ich ochrony obejmuje zatem tgcznie postrzegane elementy stowne, elementy graficzne i forme
przestrzenng. Oznaczenie uzywane przez pozwang rozni sie od kazdego ze spornych znakéw. Znak E.
AKSAMITNE DtONIE VELVETTY HANDS (R-217392) sktada sie z szeéciu wyrazéw. Zadnym z nich nie jest
»exclusive”, ktéry - wbrew zarzutom powddki - nie jest podobny do wyrazu ,,E.” fonetycznie, wizualnie
ani koncepcyjnie. Dodatkowo, stowo ,E.” jest pisane dwubarwng czcionka, litery ,EVE” sg w kolorze
ciemnoztotym, a litery ,,LINE” jasnym, inaczej niz w jednorodnym kolorystycznie oznaczeniu pozwanej.
Uzupetniajgce je stowo ,,cosmetics” ma —w odniesieniu do kosmetykéw charakter $cisle opisowy. W

warstwie graficznej znak towarowy sktada sie z fioletowego tta, na ktérym przedstawione sg dtonie w
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ztotej prostokatnej ramce. W tak zarejestrowanym znaku, za dominujgce nalezy uznac zestawienie
koloréw (jasny i ciemny fiolet) oraz uktad poszczegdlnych elementéw stownych i graficznych. One
same, szczegdlnie wizerunek dtoni, majg charakter opisowy, wskazujgc rodzaj i przeznaczenie towaru,

dla ktdrego znak zostat zarejestrowany.

Znak towarowy E. NIEWIDZIALNE REKAWICZKI odzywczo-ochronny krem do rak 12 h formuta
ochronna INVISIBLE GLOVES nourishing and protective hand cream (R-217393) sktada sie az z
dwudziestu stéw, a zadnym z nich nie jest ,exclusive”. W odniesieniu do niego aktualne sg uwagi
dotyczace braku podobienistwa znaku R-217392. Znak towarowy E. MLODE DLONIE YOUNG HANDS (R-
217394) sktada sie z szesciu wyrazéw, zadnym z nich nie jest ,,exclusive”. | w odniesieniu do niego

aktualne sg uwagi dotyczgce braku podobienstwa znaku R-217392.

W znakach powddki najbardziej odrdzniajgcym jest element stowny E., znany nabywcom takze
z oznaczen innych produktéw kosmetycznych, ktérego nie powtarza pozwana w swych opakowaniach.
W tym samym miejscu opakowania umieszcza pisane podobng czcionkg w ztotym kolorze, z
podkresinikami stowa EXCLUSIVE COSMETICS. Jakkolwiek sg one graficznie podobne do napisu E. to nie
sg z nimi identyczne fonetycznie, wizualnie ani koncepcyjnie. Przy poréwnaniu nie mozna takze
poming¢ pozostatych elementéw stownych znakéw powddki, ktdre nie wystepujg w oznaczeniu
opakowania kremdéw pozwanej, ich catkowicie odmiennej kolorystyki i grafiki umieszczonej centralnie
w ramce. Elementy te - niemajace charakteru li tylko opisowego — muszg by¢ brane pod uwage przez
Sad, nabywca bowiem (rozsgdny i uwazny) nie tylko patrzy na grafike opakowania ale przede
wszystkim czyta (catkowicie odmienne w tym przypadku) napisy. Niewatpliwie potrafi odrézni¢ napis E.
od EXCLUSIVE COSMETICS, szczegdlnie ze to drugie stowo (odniesione do kosmetykdéw) uzna za
opisowe. Podobienstwo graficzne opakowan nie moze stanowi¢ podstawy do stwierdzenia, ze na
ptaszczyznie graficznej, fonetycznej lub koncepcyjnej znaki towarowe powddki i opakowania pozwanej
moga by¢ uznane za identyczne. Sad nie podziela argumentacji przedstawionej przez petnomocnika
powddki na rozprawie 14/12/2015 r. (k.207-208), przekonujgcego, ze dla okreslenia pochodzenia
towardéw stron wg konsumenta decydujgce bedg czcionka, kolorystyka napisu, podkresiniki, ramka i te
same pierwsza i ostatnia litery E ... E (E., EXCLUSIVE) w jednym z elementdw stownych oznaczenia.
Mogtby skojarzyé znaki i oznaczenia stron jedynie nabywcy pozbawieni umiejetnosci czytania i
rozumienia, ktérzy nie mogg by¢ uznani za konsumentéw, z punktu widzenia ktdrych sad ocenia ryzyko
konfuzji. Trudno tez znalez¢ w materiale dowodowym podstawe do stwierdzenia, ze konsumenci tacy

w znacznej liczbie mogliby zostaé¢ wprowadzeni w btad.

Sad stwierdza, ze zaoferowany mu materiat dowodowy nie daje podstaw do uznania, iz
Spoétdzielnia (...) S. narusza prawa powddki. Jakkolwiek uktad elementéw stownych i graficznych
opakowan pozwanej moze sie kojarzy¢ ze znakami towarowymi powddki (czcionka, kolor liter,
podkreslenia, prostokatna ramka), to poszczegdlne stowa, majace zdecydowanie charakter bardziej od

grafiki dystynktywny, ich znaczenie i brzmienie sg catkowicie rézne. Nalezy wiec wykluczy¢ istnienie



ryzyka konfuzji konsumenckiej w rozumieniu uznania, ze znaczna liczba konsumentéw mogtaby uznaé,
ze kosmetyki EXCLUSIVE COSMETICS w kwestionowanych opakowaniach mogtyby byé uznane za
pochodzace od powddki lub przedsiebiorstwa powigzanego z nig gospodarczo. Nie mozna zatem uznac
dziatan pozwanej za bezprawne, odpowiadajgce definicji art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Z tej przyczyny Sad
oddalit powdédztwo oparte na zarzucie naruszenia praw do znakéw towarowych R-217392, R-217393 i

R-217394, jako nieuzasadnione.

Za oddaleniem powddztwa w zakresie roszczen z pkt 1-3 przemawia takze ich nieprawidtowe
sformutowanie. Pomimo zwrdcenia jej uwagi przez Sad, powodowa spdtka podtrzymata roszczenia zbyt
ogodlne, nieprecyzyjne, niejasne, sformutowane w sposdb niesamodzielny. Natozenie na pozwang tak
okreslonych obowigzkéw spowodowatoby, ze decyzja o ich prawidtowym wykonaniu — stwierdzenie, ze

okreslone opakowania sg lub nie tudzgco podobne do produktéw powdédki nalezataby do organu

egzekucyjnego, ktdry nie jest wtasciwy do rozstrzygania o naruszeniu (lub nie) praw powdédki. Spotka
odnosi przy tym naruszenie do jej ,produktéw” cho¢ na dowodach rzeczowych jako producenta
kosmetykdéw wskazano E. S.A., a nie znakdw towarowych i wzoru wspélnotowego, dodatkowo
wskazanych wytgcznie z nazwy (AKSAMITNE DLONIE, NIEWIDZIALNE REKAWICZKI, MtODE DLONIE,
PURE CONTROL), a nie z cech charakterystycznych opakowan. Nalezy wyjasni¢, ze sankcje zakazowe
majg skutek na przysztosé, stad zgdania powddki odnosi¢ sie mogg do innych takze niz kwestionowane
obecnie opakowan. Dla ich skutecznego dochodzenia konieczne byto doktadne, precyzyjne i jasne
wskazanie cech decydujacych o naruszeniu praw do znakéw towarowych (takze wzoru
wspolnotowego). Uzycie okreslenia ,tudzaco podobne” dla okreslenia przedmiotu zakazu nalezy uzna¢

za oczywiscie nieprawidiowe.

Roszczenia zakazowe z pkt 1 i 2 pozwu nie nadaja sie do uwzglednienia takze z tej przyczyny,
ze powodka nie udowodnita, iz w dacie zamkniecia rozprawy pozwana uzywata kwestionowanych
oznaczen lub istnieje grozba naruszenia w przysztosci praw powddki. (a contrario art. 285 p.w.p.) Nie
tylko nie odniosta sie do zgtoszonego w odpowiedzi na pozew zarzutu zmiany wyglagdu opakowan
kremow ale przede wszystkim nie przedstawita dowoddéw aktualnosci naruszen po podjeciu postepo-

wania, tj.: oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamy kosmetykow w spornych opakowaniach.

2. Naruszenie prawa do wzoru wspdlnotowego:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz.U.
UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wytgcznego do wzoru, jego
jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (art. 1 ust. 3)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest postacé catego produktu lub jego

czesci, wynikajgca w szczegolnosci 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, wyrazajagcym sie w zestawieniu linii,
konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych witasciwosciach. W wygladzie

zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, wizualnie postrzegalne.

Prawo do wzoru moze by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wytgcznie w trybie
postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :

1. wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).
Obaleniu domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 85, stuzy¢ wiec moga jedynie decyzja OHIM lub
wyrok sadu witasciwego w sprawach wzoréw wspdlnotowych, stwierdzajace, ze uprawnionemu nie

przystuguje prawo wytgczne (art. 25 ust. 1c).

Zarejestrowany wzor wspoélnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przedtuzyé ochrone
na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wytgcznosé uzywania
wzoru, obejmujaca:

- wytwarzanie (making) produktu, w ktdrym wzdr zostat ucielesniony lub do ktérego zostat zastosowany,
- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy np. sprzedazy, najmu, dzierzawy
czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,

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

- sktadowanie, interpretowane Scisle, 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 przechowujac

produkty, w ktérych jest on inkorporowany.

Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzér ucielesSniony w produkcie
pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywotujg one na
zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode twércza.
Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzoér, ktory nie wywotuje u zorientowanego
uzytkownika innego ogdlnego 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 wzoréw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi

sie do tych witasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem wspdlno-

towym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepo-



wania pomiedzy nimi rdznic zaledwie w nieznaczgcych szczegotach. (brak nowosci) 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 ogdélnym 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 wyraZznie odmienne. Wystarczajace jest, ze pomiedzy
przeciwstawianymi sobie wzorami wystepujg réznice, determinujgce odmienno$¢ ogdlnego wrazenia
zorientowanego uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z tezg 14 preambuty, stawiajgca
wymaog, 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 s3g zdolnosci rejestracyjnej (indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzor

wspdlnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012 5.322-327)

Bez znaczenia jest, ze wzér pozwanego rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegdtow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
porownaniu, sg one do siebie podobne. Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wdéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolnos$¢ odrdzniajacy go od innych, ze bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany za
odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. PozZniak-Niedzielska Wzdr wspdinoty. [w]
Ochrona znakow 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
znajomosc¢ przedmiotu. Nie jest to sam twodrca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie
lecz osoba, ktdra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-
Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sagdowy 1/2007
s.6, por. takze wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 P., z 22/06/2010 r. w
sprawie T-153/08 S./B., 2 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z
9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K.)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne i handlowe. Sporne jest, czy takze tendencje
panujace w modzie, czy gusta nabywcow. Stopiern 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 ogdlne-
go podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemystowego zawartego
lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc wystepujgce miedzy nimi podo-
bienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sg typowe i wspdlne

wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wtasciwosciach, ktére s3 wyrazem twoérczej



swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdiniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z
16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B., z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13/11/2012 r. w
sprawach potgczonych T-83/11i T-84/11 A.)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o
naruszenie znaku towarowego, w ktorych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia
modelowego konsumenta, do kompetencji sadu nalezy ocena odmiennosci lub jej braku ogdlnego
wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym uzytkowniku wywotujg przeciwstawiane sobie wzory.
(por. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B.) Kompetencje sadu w tym
zakresie nie mogg by¢ w zadnym razie cedowane na biegtego. (inaczej Sad Najwyiszy w wyroku z
23/10/2007 r. Il CSK 302/07) 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 G.). Ocenie podobieristwa / odmiennosci ogdlnego
wrazenia, jakie wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzdér uprawnionego i wzér zawarty
lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktow
stron. Sposdb 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 ucielesniajgcego go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjasnic, 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 wzordw, porownania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposdb bezposredni (szerze;j :
L. Brancusi Wzdr ... s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobieristwa i réznice. (por. wyroki z
22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B., z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 S., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Bez znaczenia sg zatem oznaczenia wytwaorcy,

jego znaki towarowe, czy petna informacja handlowa, ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

Wiasciwe badanie ogdlnego wrazenia wywotywanego przez wzory powinno tgczyé konkretne
ustalenia obiektywne, powstate w wyniku poréwnania ogdlnych wrazen wywofanych przez badane
wzory, z pewng subiektywng oceng wynikajgcg z uwzglednienia zakresu swobody twdrczej dostepnej dla
tworcy przy opracowywaniu danego wzoru. (L. Brancusi Wzor ... s.109) Na zakres swobody twdrczej wpty-
wajg uwarunkowania zwigzane z przeznaczeniem produktu, jego budowg, funkcjonalnosciami, ogranicze-
nia prawne, a w szczegélnosci mozliwosci wzornicze w odniesieniu do rodzaju produktéw, w ktérych wzér
ma by¢ zastosowany. Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany
wzor wywotuje jako catos$é. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catoSciowe, a nie analityczne
wyszukiwanie réznic. (A. Tischner, Przestanki zdolnosci rejestracyjnej wzorow przemystowych, w: System

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



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

a. zakaz kontynuowania dziafan, ktore naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

C. zajecie materiatdbw i narzedzi wykorzystanych w przewazajagcej mierze do wytworzenia
podrobionych produktéw, jezeli ich wfasciciel wiedziat do jakich celow byty uzyte lub w danych
okolicznosciach byto to oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznodci,
przewidzianych 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 zapewniajace przestrzeganie tych srodkéw, zgodnie z prawem
krajowym (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r.

prawo wtasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:

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

- sad, rozstrzygajac 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),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wifasnoscia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktdére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegdlnosci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sgd uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy oséb trzecich.

Prawo wytgczne spétki E. Dystrybucja nie byto kwestionowane przez pozwang, jak chodzi o
waznos$¢ wzoru, ktory przedstawia ornamentacje opakowania kosmetykdw, pojemnik na kosmetyki z

elementem stownym E. PURE CONTROL o wygladzie:
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Pozwana spétdzielnia uzywa dla kosmetykéw opakowania w podobnych ksztatcie i kolorystyce, jednak

jego etykiety w elementach stownych i uktadzie graficznym sg catkowicie odmienne

, tak ze zorientowany uzytkownik, ktéry zwykle uzywa tego rodzaju
kosmetykéw nie uzna ich w zadnym razie za podobne, szczegdlnie, ze w tym przypadku to nie ksztatt i
barwa (charakterystyczna dla tonikdw) decydujg o indywidualnym charakterze wzoru opakowania ale
wtasnie etykiety. Skoro uprawniona zgtaszajgc wzoér zdecydowata sie zawrzeé¢ w nim zestaw informacji
(czytelne napisy w okreslonym uktadzie), to elementy te wchodzg w zakres ochrony i nie mogg by¢

pominiete przy ocenie podobienstwa.

Wystepujac z pozwem spétka E. Dystrybucja nie przedstawita nie tylko Swiadectwa rejestracji
OHIM ale takze argumentacji umozliwiajgcej Sgdowi dokonanie oceny stanu sztuki, zakresu swobody
twoérczej, podobienstwa wzoru wspdlnotowego i przeciwstawionego mu wzoru przemystowego
przedstawiajgcego opakowanie antybakteryjnego toniku oczyszczajgcego Acneline. Nie wykazata, ze
wz6r uciele$niony w opakowaniu produktu kosmetycznego Spétdzielni (...) S. nie wywiera na
zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia. W braku dowodu naruszenia
zdefiniowanego w art. 10 cyt. rozporzadzenia nieuzasadnione sg zatem zgdania zakazania naruszen i
usuniecia skutkdw naruszenia dochodzone na podstawie art. 89 ust. 1b rozporzadzenia oraz art. 287 ust.

1i2wzw.zart. 292 ust. 1 p.w.p.iart. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzadzenia.

3. Naruszenie regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,

przedsiebiorstw oraz klientdw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
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konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt IACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W
uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy stwierdzit m.in., ze
zatoZzeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sity przedsiebiorcy oraz
jej oddziatywanie na krqg odbiorcow. Chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem uczciwym i zgodnym z
prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione regufy, nie zas o ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa
ma zatem na celu zapewnienie prawidtowosci zachowania sie i dziatania podmiotéw gospodarczych w
warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na rdwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady
wolnosci gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie réwnowagi miedzy wolnosciq rynku i swobodg obrotu

a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okreslonymi w art. 1.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest
kumulatywnym spetnieniem nastepujacych przestanek :
Q czyn ma charakter konkurencyjny,
Q narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
Q jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie badz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktéry jednak niekoniecznie musi mie¢ sSwiadomos¢ skutkow
jakie rzeczywiscie moze wywrzeé, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwosci naruszenia
intereséw innych uczestnikéw obrotu. Konkurencyjne sg wytgcznie dziatania zewnetrzne, adresowane do
innych uczestnikdw wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez nich
towaréw przez zwiekszenie wtasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudzej. Zagrozenie
intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne wywiera¢ wptyw na innych
przedsiebiorcéw-konkurentow (albo na konsumentéw), niekorzystnie oddziatywaé na ich sytuacje,
naruszajac ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposéb, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane
przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego
intereséw gospodarczych, a takie winy naruszyciela obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej

konkurenciji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci
u.z.n.k., przepiséw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa
wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentdow, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumie¢ nalezy
podobnie do zasad wspétzycia spotecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci
gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt
okolicznos$ci, a zwtaszcza cel, uzyte srodki i konsekwencje przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z
prawem moze, ale nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru
naruszonych norm. (por. M.Kepinski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)



Pojecie dobrych obyczajow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania przedsie-
biorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzgc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych
zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi myslgcych
sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26/09/2002 r. Ill CKN 213/01
OSNC 2003/12/169) Sprzeczno$é z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sgdu z
punktu widzenia tresci, motywéw i celu dziatania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi
obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez dang spotecznosé,

obowigzujgcymi w okreslonym $rodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3w ust. 1w
sposéb ogdlny okredla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadaé tak, ze ogdlne okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegdtawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:

a wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznac takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane
w art. 3 ust. 1,

m] wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czyndw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna petni funkcje korygujacg w stosunku do przepisdow szczegdlnych. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami), uznanie go za

czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Za czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 3 ust. 1 mozna uznac swiadome korzystanie
z cudzych praw lub choéby pozycji wypracowanej przez innego przedsiebiorce stanowi dziatanie
sprzeczne z prawem i narusza dobre obyczaje kupieckie. Nie ulega watpliwosci, ze w uczciwym obrocie
gospodarczym istnieje norma, wedle ktérej nikt nie powinien czerpac nieuzasadnionych korzysci z cudzej
pracy. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 2/01/2007 r. V CSK 311/06) W kazdym przypadku odwotywania
sie do klauzuli generalnej powdéd powinien zdefiniowac czyn nieuczciwej konkurencji w sposéb odmienny
od stypizowanych w art. 5-17 ustawy, wykazujac spetnienie wszystkich trzech przestanek art. 3 ust. 1,
dowodzac zaistnienia okolicznosci faktycznych, uzasadniajgcych stawiany zarzut. Nalezy przy tym
wyjasni¢, ze naruszenie prawa wytgcznego do znaku towarowego, czy tez wzoru przemystowego (takze
wspodlnotowego) nie stanowi automatycznie czynu nieuczciwej konkurencji, choéby z tej przyczyny, ze
odmienne sg przedmioty ochrony, okolicznosci decydujgce o kwalifikacji prawnej i podlegajgce
udowodnieniu przez powoda domagajgcego sie ochrony przed dziataniami pozwanego sprzecznymi z

regutami uczciwej konkurencji, naruszajace jego interesy gospodarcze.



Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesdw tego przedsiebiorcy, ktory ponidst okreslone naktady na zaprojekto-
wanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnos¢ jego

oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji

- art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towardw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzié klientéw w btad co do pochodzenia, ilosci,
jakosci, sktadnikéw, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci zastosowania, naprawy, konserwacji
lub innych istotnych cech towardw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z korzystaniem z
nich. Dla oceny sprzecznosci dziatania pozwanego z regutami uczciwe] konkurencji na gruncie tego

przepisu nalezy stosowaé odpowiednio zasady wypracowane w prawie znakéw towarowych.

W przekonaniu Sagdu pozwana nie dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w
art. 10 ust. 1 ani zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie wskazata przedmiotu ochrony (produkt,
oznaczenie, wyglad opakowania, renoma itp.), nie zdefiniowata interesu gospodarczego ani relacji
konkurencyjnych stron, nie przedstawita twierdzen ani dowoddw koniecznych do uzyskania ochrony. Nie
wykazata pierwszenstwa rynkowego w odniesieniu do produktéw (ich wytwdrcg — jak wynika z
opakowania — jest E. S.A.), czy okreslonych oznaczen. Samo tylko posiadanie praw wytgcznych do znaku

towarowego i wzoru wspdlnotowego nie uzasadnia stawiania pozwanej zarzutu dopuszczenia sie czynéw

Nalezy takze wskazac¢ na nieprawidtowo sformutowane zgdanie, w oswiadczeniu o przeproszeniu
powddka odwotuje sie tylko ogdlnie do czynéw nieuczciwej konkurencji. O braku naruszenia regut
uczciwe]j konkurencji wskazanych w art. 10 u.z.n.k. decydujg odmiennosci, o ktérych mowa byta w pkt 1.,
opakowania produktéw sg bowiem na tyle rézne w warstwie stownej i graficznej, ze nie istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia nabywcédw w btad co do pochodzenia kreméw EXCLUSIVE
COSMETICS i toniku Acneline od spétki E. S.A. lub powddki jako wtasciciela znakéw towarowych i wzoru

wspolnotowego.

Dodatkowo nalezy wyjasni¢, ze warstwa stowna etykiety toniku Acneline, jego nazwa i uktad
graficzny catkowicie réznig sie od produktu powddki E. PURE CONTROL. Spétka nie wykazata dowodnie
w tym postepowaniu, ze rozwazny nabywca pominie elementy stowne etykiety, uznajac ze ksztatt i
kolorystyka opakowania sg na tyle dystynktywne by zdominowac wszelkie napisy, w szczegdlnosci
nazwe produktu kosmetycznego. W przekonaniu Sgdu, to wiasnie nazwa i stowny opis zawarty w
etykiecie wskazujg potencjalnemu nabywcy pochodzenie produktu kosmetycznego, a nie proste,

niczym nie wyrézniajace sie ksztattem, czy kolorystyka opakowanie.

Powddka nie przedstawita zadnej argumentacji a tym bardziej dowoddw przekonujgcych o

naruszeniu przez pozwang jej intereséw gospodarczych w sposdéb zdefiniowany w art. 10 lub



odpowiadajacy klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., brak wiec podstaw do uwzglednienia powddztwa
w zakresie zgdania podania do publicznej wiadomosci oswiadczenia o przeproszeniu. (a contrario art. 18

ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)

O kosztach procesu Sad orzekta na zasadzie odpowiedzialnosci za wynik sprawy - art. 98 k.p.c.,
obcigzajgc nimi w catosci powddke. Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych

przepisach i wydatki jednego adwokata oraz koszty sgdowe. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla rozporzgdzenia
Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Paristwa kosztow nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasgdzajac optate sad bierze
pod uwage niezbedny nakfad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie
do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki
minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokosé
zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1). W sprawie o naruszenie prawa z
rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18), nie uwzglednia ona dochodzonych
tacznie roszczen pienieznych, przy wartosci sporu powyzej 50.000 do 200.000 zt wynagrodzenie adwokata
wynosi 3.600 zt. (§ 6 pkt 6) Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, ze
adekwatne do nakfadu pracy petnomocnika pozwanej wykonujgcego zawdd adwokata jest

wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.

Poniewaz, powddka nie uzupetnita naleznej optaty stosunkowej od wartosci sporu podwyzszonej
0 200.000 zt w wyniku przedmiotowej zmiany powddztwa dokonanej na rozprawie 13/10/2014 r., Sad
nakazat pobranie od powoda na rzecz Skarbu Panstwa brakujgcej kwoty 10.000 zt. (art. 3 ust. 2 pkt 1 i art.

13 ust. 1 ustawy z dnia 28/07/2005 r. o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych).



