











3. nakazuje F sp. z 0. 0. W S opublikowanie informacji o
orzeczeniu, w terminie 14 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku, na wiasny koszt, na pigte]
stronie  redakcyjne; ogolnopolsklego wydania dziennika |, 7 oraz w
miesigczniku ,, , w formie ogloszenia zajmujacego pow1erzchn1¢ nie mniejsza
niz 1/5 strony, w czarnym obramowamu, pisanego czarng czcionka o wielkosci minimum 12
punktow, na biatym tle, w uktadzie horyzontalnym, o nastepujacej tresci:

»Wyrokiem z 16 kwietnia 2015 r. Sad Okregowy w Warszawie — Sad Wspdlnotowych
Znakow Towarowych 1 Wzoréw Przemystowych orzekl, ze P : sp. z 0. o w
SI ) importujac do Polskl lalki o nazwach: , 7

7 S ”, oznaczone wzorami i znakami towarowymi
nalezacymi do M | Inc. z siedzibag w E (USA), naruszyt przystugujace M. |,
Inc. prawa do znakéw wspolnotowych 1 wzorow wspolnotowych. Sad zakazat P sp. z 0.

” N b

0. naruszen 1 nakazal zniszczenie opakowan lalek ,, ) - ,

( " 99 99,
2t 17' ]

4. oddala powoddztwo w pozostaiej czescl,

5. zasadza od P sp.zo0. 0. WS na rzecz M Inc. wE
48 630,20 (czterdziesci osiem tysigcy szes¢set trzydziesci 20/100) zt tytutem zwrotu kosztéw
procesu.

SSO Jadwiga Smotucha

Sygn. akt XXII GWwp 27/14
UZASADNIENIE

W pozwie zlozonym 9 grudnia 2014 r. spotka prawa handlowego Stanow

Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej M: |, Inc. z siedziba w E whniosta o:

1. nakazanie P spotce z 0.0. w S zaniechania naruszania praw ze wzorow
wspolnotowych  zarejestrowanych pod numerami: 002391722-0002, 002391722-0004,
002391722-0005 1 002391722-0006, tj. uzywania ktoregokolwiek z wymienionych wzorow
wspolnotowych w postaci pokazanej ponizej, zawartych w opakowaniach dla lalek, w
szczegbdlnosci  oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania,
reklamowania lub sktadowania w tych celach lalek o nazwie ,, ) ” lub innej
nazwie w opakowaniach, w ktorych zawarty jest ktorykolwiek z ponizszych wzorow, lub tez

samych takich opakowan:












mniejsza niz 1/5 strony, w czarnym obramowaniu, pisanego czarng czcionka o wielkosci
minimum 12 punktow na bialym tle, w uktadzie horyzontalnym, stanowiacego informacj¢ o

orzeczeniu sagdowym o tresci:
L,INFORMACJA O ORZECZENIU SADOWYM

Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych 1 Wzordw Przemystowych dziatajacy przy Sadzie

Okregowym w Warszawie rozpoznat sprawe z powodztwa M | Inc. przeciwko P Sp. z
0.0. z siedzibg w S 0 naruszenie praw ze wzorow wspolnotowych 1 praw z
rejestracji wspolnotowych znakow towarowych zwigzanych z seriami lalek Ex 1
M

Wyrokiem z 2015 r. Sad orzekl, ze F Sp. z o.0. importowata do Polski i

2 7i 2
2 9 29 2

wprowadzata na rynek lalki o nazwach ,,

ktére byly bezprawnie oznaczone wzorami i znakami towarowymi nalezacymi do spotki M

Inc., czym wywotata ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad. Sad zakazat P Sp. z o.0.

29
209

dziatan naruszajacych, nakazal zniszczenie opakowan lalek ,,

»” g

i, ” 1 podanie informacji o orzeczeniu sgdowym do publicznej wiadomosci.
Zarzad P Sp. z 0.0.”

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si¢ orzeczenia wydanego przez Sad Okregowy, a w
razie wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sad Apelacyjny,
ewentualnie o nakazanie pozwanej opublikowanie na wtasny koszt i w terminie oraz formie
graficzne] wskazanym powyzej, sentencji wyroku w zakresie merytorycznego rozstrzygnigcia w
czesci uwzgledniajace] powddztwo o zakazanie dzialan naruszajacych usunigcie skutkdw i

opublikowania oswiadczenia.

Powddka wniosta o zezwolenie na opublikowanie przez powodke sentencji wyroku

na koszt pozwanej na wypadek niewykonania orzeczenia przez pozwana.

Powodka wniosta réwniez o zobowigzanie pozwane] do udzielenia informacji
niezbednych do dochodzenia jej roszczen oraz o zasadzenie od pozwanej na rzecz powodki
kosztow procesu wedtug norm przepisanych oraz wydatkéw wedlug spisu kosztow, kosztéw
postepowania zabezpieczajacego w sprawie sygn. akt XXII GWo 64/14 oraz kosztéw

postepowania egzekucyjnego.

W uzasadnieniu wskazata, ze pozwana narusza jej prawa z rejestracji wWzorow

wspolnotowych  zarejestrowanych pod numerami: 002391722-0002, 002391722-0004,









wzorow wspolnotowych i praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych

zwigzanych z seriami lalek E iM

Wyrokiem z 2015 r. Sad orzekl, ze P Sp. z 0.0. importowata do Polski i
wprowadzata na rynek lalki o nazwach ,, _ ’, ktére byly bezprawnie
oznaczone wzorami 1 znakami towarowymi nalezagcymi do spotki M......, Inc., czym

wywotala ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad. Sad zakazat P Sp. z 0.0. dziatan

k)

naruszajacych, nakazal zniszczenie opakowan lalek ,; 1 podanie
informacji o orzeczeniu sgdowym do publiczne] wiadomosci.

5. Zarzad P Sp. z 0.0.”
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si¢ orzeczenia wydanego przez Sad
Okregowy, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia
przez Sad Apelacyjny, ewentualnie o nakazanie pozwanej opublikowanie na wihasny
koszt 1 w terminie oraz formie graficznej wskazanym powyzej, sentencji wyroku w
zakresie merytorycznego rozstrzygnigcia w czgsci uwzgledniajace] powodztwo o
zakazanie dziatan naruszajacych usuniecie skutkéw 1 opublikowania oswiadczenia.
Powddka wniosta o zezwolenie na opublikowanie przez powddke sentencji wyroku na

koszt pozwanej na wypadek niewykonania orzeczenia przez pozwang. (dowdd: pismo

przygotowawcze k. 567-577)

Na rozprawie 13 marca 2015 r. pozwana wniosta o oddalenie powodztwa. (protokot

k. 596)

Uwzgledniajac wniosek powodki z 17 listopada 2014 r., toczacej si¢ pod sygn. XXII
GWo 64/14, postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. sad udzielit zabezpieczenia roszczen
powodki przeciwko pozwanej. 1 grudnia 2014 r. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym
dla W ) w W dokonat zajecia ruchomosci zgodnie z protokotem zajecia —
lalki . 7w ilosci 757 sztuk. (postanowienie akta sygn. GWo 64/14 k. 224-241, pismo
komornika wraz z protokotem k. 417-418)

Sad ustalil nastepujacy stan faktyczny:

M | Inc. z siedzibg w E jest dziatajaca na skale globalng spotka zajmujaca

si¢ projektowaniem, produkcja i sprzedaza zabawek. W jej ofercie znajduja si¢ m.in. lalki z

b

serii 1, 7. Powddka jest obecna na rynku polskim poprzez
spotke zalezng M , Zajmujacy si¢ importem, dystrybucja i reklama jej produktow. W
jej ofercie znajduja si¢ m.in. lalki z serii 1] . (dowody:
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naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle
podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, ze nie wywoluje on na zorientowanym
uzytkowniku innego ogdlnego wrazenia, uwzglednia si¢ przy tym stopien swobody tworcy.
Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspolnotowego obejmuje bowiem kazdy wzér, ktory
nie wywoluyje u poinformowanego uzytkownika innego ogolnego wrazenia (ust.1),
uwzgledniajac przy tym stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2).
Okreslaja go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez
uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr 98/71/EC
Parlamentu Europejskiego i1 Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorow, w

wersji angielskiej w sposdb wyrazny odnosi si¢ do tych whasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym
produkcie lub wystgpowania pomiedzy nimi roéznic zaledwie w nieznaczacych szczegotach.
(brak nowosci) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo don
wzoru przemystowego uciele$nionego w kwestionowanym produkcie, stosuje si¢ te same
reguly co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera si¢ na
ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu do tego
co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktow. Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak,
aby wrazenie to bylo wyraznie odmienne. Wystarczajace jest, ze pomigdzy przeciwstawianymi
sobie wzorami wystepujg roznice, determinujagce odmienno$¢ ogolnego wrazenia
zorientowanego uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14 preambuly,
stawiajaca wymodg, aby inne wzory sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie
odmienne wrazenie niz wzor zarejestrowany prowadzitaby do nieuzasadnionego rozszerzenia
zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktore pozbawione sa 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 wzor pozwanego rozni si¢ od zarejestrowanego rysunku lub
modelu pewnga, nawet duza liczba szczegotow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, 1z w
bezposrednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzor bedzie miat charakter indywidualny
jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢ odrozniajacg go od innych, ze bedzie mégt by¢
zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M.

Pozniak-Niedzielska Wzor wspolnoty. [w] Ochrona znakow towarowych, wzoréw
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przemyslowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP
Warszawa 2004 5.57-59)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkow 1 modeli o charakterze indywidualnym. Swobodg
projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe,
ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow. Stopien swobody
tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
zwigzanych z wlasciwosciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze
przepiséw prawnych majacych do niego zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobienstwa
przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemystowego zawartego lub
zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje si¢ analizujac wystepujace migdzy nimi
podobienstwa 1 roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sa
typowe 1 wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac si¢ na whasciwosciach,
ktére sa wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z
22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S , z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09
Ji , 2 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 .5 ,z 13/11/2012 . w
sprawach potaczonych T-83/11 1 T-84/11 4 )

Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogoélnego wrazenia, jakie wywotuja na
zorientowanym uzytkowniku podlegaja wzor uprawnionego 1 wzor zawarty lub zastosowany
w produkcie domniemanego naruszyciela, przy czym w przypadku wzorow, porownania — w
ocenie normatywnej — dokonuje si¢ w sposob bezposredni (szerzej : L. Brancusi Wzor ...

$.273-360), analizujagc wystepujace miedzy nimi podobienstwa i roznice. (por. wyroki z

22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S , 2 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J.
, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 -z 9/09/2011 r. w
sprawie T-10/08 K )

W sprawach wzorow wspdlnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88
ust. 1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno prawo
materialne (ust.2.), jak 1 procesowe, odnoszace si¢ do krajowego wzoru przemystowego.
Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia prawa do wzoru
wspolnotowego sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace
srodki :

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktore naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;
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Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujgcym
obecnie w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26/02/2009 r.
w sprawie wspolnotowego znaku fowarowego (wersja ujednolicona), ktore reguluje w
szczegbdlnosci zasady rejestracji, wynikajagce z niej prawa oraz ich ochrone. Przepisy o
charakterze materialno-prawnym rozporzadzenia, jako czes¢ acquis communautaire stanowia
element polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wigkszosci, sa
one powtdrzeniem regulacji zawartych w Pierwsze] Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z
21/12/1989 r. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszqgcych sie
do znakow towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementujaca ja ustawa Prawo wilasnosci
przemyslowej znajduje zastosowanie wytacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania
w rozporzadzeniu, w szczegolnosci w tym zakresie w jakim odsyta ono do przepisoéw prawa

krajowego.

Z art. 9 rozporzadzenia wynika prawo wihasciciela do wylacznego i niezaktoconego
uzywania zarejestrowanego wspolnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym
osobom, nie majacym jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego
identycznosci lub podobiefnistwa do znaku oraz identycznosci albo podobienstwa towardéw lub
ustug, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w

btad opinii publicznej, ktore obejmuje takze prawdopodobienstwo ich skojarzenia. (ust.1b)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego 1 przeciwstawianego
mu znaku (oznaczenia) powinna si¢ opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i
koncepcyjnej. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze wczesnie] zarejestrowanym
znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupelnien — wszystkie
elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako calo$¢, wykazuje nieznaczne réznice, ktore
nie zostang dostrzezone przez przecigtnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20/03/2003

r. C-291/00 L )

Znak towarowy 1 przeciwstawione mu oznaczenie mozna uzna¢ za podobne, jezeli, z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcow, sa one przynajmniej czgsciowo identyczne w
jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01
M ) Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobienstwa wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego znakéw, powinna sie opieraC na wywieranym przez nie catoSciowym
wrazeniu ze szczegOlnym uwzglednieniem ich elementow odrozniajacych i dominujacych.
(tak wyroki Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 8¢, z23 X 2002 r. w sprawie T-
6/01 M. 1z 12 V12007 r. w sprawie C-334/05 S oraz wyrok Sadu z 14 X 2003 r.
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w sprawie T-292/01 B. ) Z =zasady, odbiorcy nie uznajg elementu opisowego za
odrézniajacy 1 dominujgcy w catosciowym wrazeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki
Sadu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 B: 11z 6 VI 2004 r. w sprawie T-117/02
C ) O ile przecietny konsument postrzega zwykle znak jako catos¢ i nie zaglebia sie w
analize jego poszczegdlnych elementdéw (tak wyrok Trybunatu z 11 XI 1997 r. w sprawie C-
251/95 S wyrok Sadu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 Ai ), o tyle to whasnie
jego dominujace 1 odrozniajace cechy sa, co do zasady, najtatwiej zapamigtywane. (tak
wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fi :, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06
C o)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje
wtedy, gdy znaczna czes¢ wilasciwego kregu odbiorcow moglaby zosta¢ 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 uznac,
ze dane towary lub ustugi pochodza z przedsigbiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak
wyroki Trybunatu z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C. , 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 btad powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy,
wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci migdzy

podobienstwem oznaczen i towarow lub ustug, ktorych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z

11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 § z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M , Z
18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01
G "1z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 M. )

Wiasciwy krag odbiorcéw sklada si¢ z przecietnych konsumentow, nalezycie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych 1 rozsadnych, przy czym poziom uwagi
konsumentow moze si¢ roznie ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak
wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L ) ~ 1, z6/05/2003 1.
w sprawie C-104/01 L "1z 12/01/2006 r. C-361/04 R ) Przecigtny konsument
rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego porownania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zdawa¢ si¢ na zachowany w pamigci niedoskonaly obraz tych

znakdéw towarowych.
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Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje
zakazujaca pozwanemu okreslonych dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa krajo-wego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102
ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby (srodki ochrony)
znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad powinien je, na wniosek
powoda, zastosowac do ochrony znaku wspolnotowego. Dotyczy to wprost przepisow ustawy

z 30/06/2000 r. prawo wlasnosci przemystowej, w szczegolnosci jej art. 286.

W zwigzku z powyzszym w odniesieniu do opakowan z kwestionowanymi
oznaczeniami, ktore naruszaja jej prawa, M , Inc. mogta skutecznie zada¢ udzielenia
ochrony i zastosowania sankcji zakazowych (art. 102 ust. 1 rozporzadzenia) i usuniecia

skutkéw naruszen (art. 286 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporzadzenia).

W konsekwencji sad jak w sentencji zakazat stosowania przez pozwang spornych
oznaczen naruszajacych prawa wytaczne powddki oraz nakazat zniszczenie opakowan lalek o

wygladzie zawierajacym ww. oznaczenia.

Publikacja informacji o wyroku w zakresie, w jakim orzekt sad, uzasadniona jest
zakresem dziatania pozwanej. Powiadomienie o naruszeniu przez pozwang praw wytgcznych
powodki dotrze do oséb najbardziej zainteresowanych oferta pozwanej, ktére mogly by¢
przez nig wprowadzone w btad co do pochodzenia jej towarow 1 ustug. Sad uznat jednak za
nadmierng 1 niecelowa bardziej rozbudowang tres¢ ogloszenia zadanego przez strong
powodowa i w zwigzku z tym ograniczyt ja do zakresu wskazanym w sentencji. W zwigzku z

tym w pozostalym zakresie powddztwo podlegato oddaleniu.

O kosztach postgpowania orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c. w zwiazku z
art. 99 k.p.c., obciazajac nimi w catlosci pozwang jako strone przegrywajaca sprawe. Na
koszty procesu ztozyly si¢: optaty od pozwu (36.600 zl) 1 wniosku o udzielenie
zabezpieczenia (300 zt), koszty zastepstwa procesowego w postepowaniu gtdéwnym w sprawie
w dwukrotnej minimalnej wysokosci (2 x 840 z+17 zt) oraz w postgpowaniu egzekucyjnym
w kwocie minimalnej 1.800 zl stosownie do § 11 ust. 1 pkt 18, pkt 7 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwos$ci z dnia 28 wrzesnia 2002 r. w sprawie oplat za czynnosci adwokackie oraz
ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow nieoplacone] pomocy prawnej udzielonej z urzedu
(Dz. U. z 2013 r, poz. 461), a takze koszty postepowania egzekucyjnego w kwocie 7.000 zl,

koszty thumaczen w kwocie 1.233,20 zt.
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