Sygn. akt XXII GWo 57/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2016 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2016 r. w Warszawie
sprawy z wniosku (...) spotki z ograniczona odpowiedzialno$cia w W.

z udzialem (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cig w Z.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

24 maja 2016 r. (...) spdlka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

1. zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji, polegajacych na kopiowaniu butelki uprawnionej poprzez:
reklamowanie, oferowanie, produkowanie i wprowadzanie do obrotu przez (...) spolke z ograniczong
odpowiedzialno$cig w Z. butelki z sokiem z owocow rozy uksztaltowanej w formie cylindra zbieznego ku gorze wzdhuz
linii tukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwienczonej zakretka posiadajacg spiralne wyzlobienia, zawierajacej
etykiete na frontowej czesci butelki w kolorze bialym ze zdjeciem owocow dzikiej rozy z liSciem, zwienczona w gornej
i dolnej czedci etykiety obramowaniem w kolorze pomaranczowym

oraz

2. zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemyslowego Butelka z etykietg Wp. (...) poprzez korzystanie z
tego wzoru bez zgody uprawnionej, przejawiajacego sie w reklamowaniu, oferowaniu, produkowaniu i wprowadzaniu
do obrotu przez obowiazang butelki z sokiem z owocow rozy uksztaltowanej w formie cylindra zbieznego ku
gbrze wzdluz linii lukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwienczonej zakretka posiadajaca spiralne wyzlobienia,
zawierajacej etykiete na frontowej czeSci butelki w kolorze bialym ze zdjeciem owocow dzikiej rézy z liSciem,
zwienczona w gornej i dolnej czesSci etykiety obramowaniem w kolorze pomaranczowym,

pOprzez:

() nakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — zaniechania: oferowania, reklamowania, sprzedazy lub
innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu butelki z sokiem z owocéw rozy uksztaltowanej w formie cylindra
zbieznego ku gorze wzdluz linii lukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwienczonej zakretka posiadajacg spiralne
wyzlobienia, zawierajacej etykiete na frontowej czesci butelki w kolorze bialym ze zdjeciem owocow dzikiej rozy z
lisciem, zwienczona w gornej i dolnej czesci etykiety obramowaniem w kolorze pomaranczowym,

(ii) zajecie — na czas trwania procesu — wyprodukowanych przez obowigzang butelek, charakteryzujacych sie tym,
ze butelka z sokiem z owocdw rozy jest uksztaltowana w formie cylindra zbieznego ku gorze wzdhluz linii tukowej
do rozmieszczonej osiowo szyjki zwieniczonej zakretka posiadajaca spiralne wyzlobienia, zawierajacej etykiete na



frontowej czesci butelki w kolorze bialym ze zdjeciem owocéw dzikiej ro6zy z lisciem, zwieniczona w gornej i dolnej
czedci etykiety obramowaniem w kolorze pomaranczowym;

3. zaniechanie czynoéw nieuczciwej konkurencji, polegajacych na kopiowaniu butelki uprawnionej poprzez,
produkowanie i wprowadzaniu do obrotu przez obowigzang butelki z sokiem z aronii uksztaltowanej w formie
splaszczonego z przodu i tylu naczynia zaokraglonego po bokach, posiada-jacej wyprofilowane naroza przechodzace
w nagwintowang szyjke na ktorej jest osadzona nakretka, posiadajaca spiralne wyzlobienia, zawierajaca etykiete na
frontowej czesci butelki zwienczona lukiem w goérnej czesci etykiety na ktorej umieszezone jest zdjecie owocoOw aronii
z liSciem.

oraz

4. zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemyslowego pt. Butelka z etykieta Wp. (...), poprzez
korzystanie z wzoru przemyslowego bez zgody uprawnionej, przejawiajacego sie w reklamowaniu, oferowaniu,
produkowaniu i wprowadzaniu do obrotu przez obowigzang butelki z sokiem z aronii uksztaltowanej w formie
splaszczonego z przodu i tylu naczynia zaokraglonego po bokach, posiadajacej wyprofilowane naroza przechodzace
w nagwintowang szyjke na ktorej jest osadzona nakretka, posiadajaca spiralne wyzlobienia, zawierajaca etykiete na
frontowej czesci butelki zwienczona lukiem w gornej czesSci etykiety na ktorej umieszezone jest zdjecie owocoOw aronii
z liSciem.

pOprzez:

(i) nakazanie obowiazanej — na czas trwania procesu — zaniechania: oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu butelki z sokiem z aronii uksztattowanej w formie sptaszczonego z przodu
i tylu naczynia zaokraglonego po bokach, posiadajacej wyprofilowane naroza przechodzace w nagwintowana szyjke
na ktorej jest osadzona nakretka, posiadajaca spiralne wyzlobienia, zawierajaca etykiete na frontowej czeSci butelki
zwieniczona lukiem w gornej czeéci etykiety na ktérej umieszczone jest zdjecie owocoOw aronii z lisciem,

(ii) zajecie — na czas trwania procesu — wyprodukowanych przez obowiazana butelek, charakteryzujacych sie tym,
ze butelka sokiem z aronii jest uksztaltowana w formie splaszczonego z przodu i tylu naczynia zaokraglonego po
bokach, posiadajacej wyprofilowane naroza przechodzace w nagwintowana szyjke na ktorej jest osadzona nakretka,
posiadajaca spiralne wyzlobienia, zawierajaca etykiete na frontowej czeSci butelki zwienczona tukiem w gornej czeSci
etykiety na ktérej umieszczone jest zdjecie owocOw aronii z li§ciem.

Sad ustalil, ze:

(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia w W. jest producentem delikatesowych konfitur, sokéw i syropow
sprzedawanych na rynkach polskim i zagranicznych. (dowdd: odpis z KRS k.23-25, wydruki ze strony internetowe;j
k.27-32) Uprawniona produkuje i oferuje m.in. soki:

» 100 % owocowa witamina C - Sok z owocow rozy sprzedawany w butelce z etykieta , ktora zostala zarejestrowana
na rzecz spolki jako wzoér przemystowy pt. Butelka z etykieta (Wp. (...)).

» 100 % sok owocowy sprzedawany w butelce z etykietq , ktora zostala zarejestrowana jako jedna z siedmiu odmian
wzoru przemystowego pt. Butelka z etykieta (Wp. (...)). (dowdd: $wiadectwo rejestracji k.34-37, decyzja k.41,
dowdd uiszezenia oplaty za ochrone k.42, zgloszenie k.43-53, wydruki ze strony internetowej k.38, 54, fotografie
k.72)

Przedmiotem wzoru przemyslowego nr Wp. (...) jest butelka z etykieta, wypeliona sokiem z owocéw rozy,
stanowigca opakowanie jednostkowe soku zawierajacego witamine C w 100% owocowa, wyrdzniajaca sie bardzo
wysokimi walorami leczniczymi, do ktérych zalicza sie miedzy innymi: dzialanie wspomagajace dla organizmu w
produkeji kolagenu, zapewniajacego prawidtowy wyglad i funkcjonowanie skory, wspomaganie ukladu nerwowego
i odporno$ciowego, wspomaganie utrzymania prawidlowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenie odczucia



zmeczenia i znuzenia oraz Kkorzystny wplyw na zwiekszone przyswajanie zelaza. Butelka, zgodnie ze wzorem
przemystowym moze znajdowac zastosowanie takze w konfekcjonowaniu r6znych innych sokow i syropow.

Istote wzoru stanowi nowa i posiadajaca indywidualny charakter posta¢ wytworu, nadana mu przez cechy
linii, konturéw, ksztaltbw oraz material. Butelka, zgodnie ze wzorem przemyslowym jest wytwarzana w sposéb
przemystowy lub rzemieélniczy ze szkla. Moze tez byé wytwarzana z tworzyw sztucznych. Przedmiot wzoru
przemystowego zostal zaprezentowany na zataczonych fotografiach, na ktérych fig. 1 — przedstawia butelke w widoku
og6lnym od frontu, fig. 2 — pokazuje butelke w widoku z tytu, natomiast fig. 3 — uwidacznia butelke w widoku z gory.

Do cech istotnych wzoru przemystowego, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1, fig. 2 i fig. 3 — nalezy zaliczy¢, ze
butelka z etykieta, wypeliona sokiem z owocow rdzy jest uksztaltowana w formie cylindra zbieznego ku gorze wzdluz
linii tukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki. Cze$é cylindryczna butelki jest wyposazona w etykiete, ozdobiona u
gory i u dotu szlaczkiem w postaci dwoch linii. Linia od strony zewnetrznej jest w kolorze pomaranczowym. Jest ona
szersza w stosunku do zielonej linii, usytuowanej od strony wewnetrznej. Centralna czesé etykiety od frontu zajmuje
rysunek przedstawiajacy dorodne owoce dzikiej rézy wraz listkami.

Powyzej i ponizej rysunku sa rozmieszczone napisy o charakterze informacyjnym. Nad tymi napisami znajduje
sie motyw slowno-graficzny, ktory przedstawia wieloboczne figury ze stylizowanym napisem wewnatrz, zbiezne
ku usytuowanemu pomiedzy nimi kwadratowi. Wewnatrz kwadratu jest rysunek ilustrujgcy platek rézy w pelnym
rozkwicie na tle dwukolorowego pola. Taki sam motyw slowno-graficzny zdobi nakretke butelki, osadzong na szyjce.
Motyw ten jest rozmieszczony na gérnej powierzchni nakretki. Tylng cze$¢ etykiety butelki zajmuja drobne napisy o
charakterze informacyjnym. Niektore sa podane w postaci tabeli. Dolng cze$¢ tylnej czesci etykiety zajmuje ilustracja
roznych owocdw uwazanych za bogate zrodlo witaminy C. Obok wizerunku tych owocoéw znajduja sie podziatki
ilustrujace proporcje zawarto$ci witaminy C w stosunku do zawarto$ci witaminy C w owocach ro6zy.

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialno$cig w Z. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkeji sokow
z owocOw i warzyw oraz pozostalym przetwarzaniu i konserwowaniu owocow i warzyw. (dowod: odpis z KRS k.56-59)
Obowigzana produkuje, oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu m.in. soki z owocéw roézy i aronii w szklanych
butelkach o wygladzie (dowod: wydruki ze strony internetowej k.61-66, fotografia k.72)

Sad zwazyl:

Zabezpieczenia roszczen zwigzanych z naruszeniem praw do wzoréw przemystowych i z naruszeniem regul uczciwej
konkurencji udziela sie na zasadach og6lnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w kazdej
sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zaréwno przed wszczeciem postepowania

jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie
utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie
celu postepowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby
uprawnionemu zapewni¢ nalezyta ochrone prawna, a obowigzanego nie obcigzac ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli
jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do
okolicznos$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczegblnosSci sad moze unormowac prawa i obowiazki stron na czas trwania postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

1. Naruszenie prawa do wzoru przemyslowego:

Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 p.w.p., wzorem przemyslowym jest nowa i posiadajaca indywidualny charakter
postaé wytworu lub jego czeSci, nadana mu w szczeg6lno$ci przez cechy linii, konturéw, ksztaltéw, kolorystyke,
fakture lub material wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wzér uwaza sie za nowy, jezeli przed data, wedlug ktorej
oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzor nie zostal udostepniony publicznie przez



stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposoéb. Wzor uwaza sie za identyczny z udostepnionym publicznie
takze wowczas, gdy rozni sie od niego jedynie nieistotnymi szczegoélami. (art. 103 ust. 1 p.w.p.) Wzoér odznacza sie
indywidualnym charakterem, jezeli ogélne wrazenie, jakie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku, r6zni sie od
ogoblnego wrazenia wywolanego na nim przez wzoér publicznie udostepniony przed data, wedlug ktdrej oznacza sie
pierwszenstwo. (art. 104 ust. 1 p.w.p.) Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru bierze sie pod uwage zakres
swobody tworczej przy jego opracowywaniu. (ust. 2 art. 104 p.w.p.)

Zgodnie z art. 105 p.w.p., na wzdr przemyslowy udziela sie prawa z rejestracji, przez ktorego uzyskanie
uprawniony nabywa prawo wylacznego korzystania z wzoru w spos6b zarobkowy lub zawodowy na calym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (ust. 2) Uprawniony moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania wytworu, w ktérym wzor jest zawarty badz zastosowany,
lub skladowania takiego wytworu dla takich celéw. (ust. 3) Prawo wylaczne - ograniczone do wytwordw tego rodzaju,
dla ktérych nastapito zgloszenie (ust. 5) — obejmuje kazdy wzdr, ktéry na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluje
odmiennego ogblnego wrazenia, przy czym odpowiednio stosuje sie art. 104 ust. 2 (ust. 4). Z naruszeniem mamy
zatem do czynienia w kazdym przypadku identyczno$ci z wzorem zarejestrowanym wzoru przemystowego zawartego
lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczacych
szczegoOlach. (brak nowosci) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo don wzoru
ucieleénionego w kwestionowanym produkcie stosuje sie te same reguly co przy ocenie indywidualnego charakteru
rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku w
odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w danej dziedzinie produktow.

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomos¢ przedmiotu. Nie jest to sam
tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie
musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. PoZzniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sagdu 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 10/09/2015 r. w sprawie T-526/13 Yves Saint
Laurent)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemystu tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcoéw. Stopien
swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okre$la¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych
z whadciwoéciami wynikajacymi z funkeji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego
zastosowanie. Poroéwnania ogblnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy
nimi podobienhstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktore sa typowe i wspdlne
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlasciwosciach, ktére sa wyrazem tworczej swobody lub
odbiegaja 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 13/11/2012 r. w sprawach polgczonych T-83/11 i
T-84/11 Antrax It)

Ocenie podobienstwa / odmiennoS$ci ogbdlnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja
wzor uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie
natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powodd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego
produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosSci co do jego tozsamosci (pozwany nie
kwestionuje identycznoSci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjaénié, ze porownanie to
r6zni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakow towarowych, gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak
uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzor6éw, poréwnania dokonuje sie w
sposob bezposredni, analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i ré6znice. Poréwnanie calo$ciowego wrazenia
wywieranego przez wzory musi stanowi¢ synteze i nie moze ograniczaé sie do analitycznego wykazu podobienstw



i réznic. Musi dotyczy¢ wylacznie elementéw faktycznie chronionych, z pominieciem cech wylaczonych z ochrony.
Przy ocenie ogolne-go wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor wywoluje jako catosé.
Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i calosciowe, a nie analityczne wyszukiwanie roznic.
(por. A. Tischner, Przestanki zdolno$ci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B
Prawo wlasno$ci przemyslowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88).

Rozstrzygajac o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru przemyslowego mozna sie poshuzy¢ wypracowanymi w
orzecznictwie sadéw unijnych regulami oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika ona zasadniczo z
czteroetapowego badania, ktore polega na okresleniu:

1. sektora produktow, w ktérych wzor ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do tego
zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomoS$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy
poréwnywaniu — bezpos$rednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzordw,

3. stopnia swobody twoércy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wlasciwego sektora, swobody tworcy i calo$ciowego
wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i przez kazdy wczeéniejszy wzor,
ktéry zostal udostepniony publicznie. (por. wyrok Sadu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 D. Budziewska vs.
PUMA)

Stwierdzenie naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemyslowego wymaga dokonania przez sad oceny podobienstwa
don wzoru zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym wytworze. Aby uzyskaé tymczasowa ochrone,
wnioskodawca powinien uprawdopodobnié, ze stuzy mu prawo wylaczne oraz fakt korzystania przez obowigzanego
ze wzoru identycznego lub podobnego. Wymaga to zachowania szczego6lnej staranno$ci w przedstawieniu dowodu
rzeczowego wytworu stanowigcego przedmiot naruszenia lub jego szczegbdlowej, dobrej jakosci fotografii. Pomocne
moze byé takze ztozenie wytworu, w ktérym uciele$niony zostal wzoér przemyslowy uprawnionego, o ile sa one tozsame.

Spolka (...) domaga sie w tym postepowaniu udzielenia tymczasowej ochrony dwém wzorom przemystowym, tylko
jednak dla wzoru zarejestrowanego pod nr Wp. (...) przedstawia §wiadectwo rejestracji. Dla wzoru Wp. (...) sklada
zaledwie decyzje Urzedu Patentowego RP i bardzo zlej jakoSci fotokopie zgloszenia. W przekonaniu Sadu zalaczone do
wniosku dokumenty nie moga by¢ uznane za wystarczajace do uznania za uprawdopodobniong wylgcznoéci uzywania
drugiego ze wzorow.

Zgodnie z art. 114 p.w.p., udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemystowego stwierdza sie przez wydanie §wiadectwa
rejestracji, ktorego cze$cia skladowa jest opis wzoru, rysunek oraz zawarte w zgloszeniu fotografie i probki
materiatlu wlokienniczego (opis ochronny wzoru przemyslowego). Ze wzgledu na formalny charakter prawa, w
postepowaniu sagdowym w sprawie o naruszenie dowodem jego istnienia moze by¢ jedynie §wiadectwo rejestracji.
Dla uprawdopodobnienia wylacznosci uzywania wzoru na uzytek postepowania w sprawie o zabezpieczenie za
wystarczajace uznaé¢ mozna wydruki z internetowej bazy urzedu rejestracyjnego. W praktyce orzeczniczej Sad zwykl
przy tym — przed rozstrzygnieciem o zastosowaniu Srodkéw tymczasowych — dokonywaé ogledzin treéci bazy na
stronie internetowej pod adresem uprp.pl, choéby po to by skonfrontowac kolorystyke wzoru przemystowego lub
znaku towarowego w jakiej przedmiot ochrony zostal przedstawiony przez wnioskodawce z ta w jakiej wzér lub znak
sq rzeczywiécie chronione. W tym przypadku nie bylo to mozliwe, Urzad Patentowy RP nie umie$cil bowiem w swej
bazie zadnych danych dotyczacych wzoru Wp. (...).

W braku §wiadectwa rejestracji lub innych dokumentéw Sad nie ma mozliwoSci ustalenia, ze wnioskodawcy stuzy
wylacznoéé uzywania wzoru przemystowego pt. Butelka z etykieta (Wp. (...)) i jaki jest zakres jego ochrony. O
naruszeniu nie mozna twierdzic takze z tej przyczyny, ze brak jest przedmiotu naruszenia przedstawionego w spos6b
umozliwiajacy Sadowi dokonanie oceny podobienstwa, zgodnie z przedstawionymi wyzej regulami.



Jak wynika ze $wiadectwa rejestracji, przedmiotem wzoru przemyslowego nr Wp. (...) jest butelka z etykieta,
wypelniona sokiem z owocow rozy, stanowigca opakowanie jednostkowe soku zawierajacego witamine C w 100%
owocowa, ktoéra moze znajdowac zastosowanie takze w konfekcjonowaniu réznych innych sokéw i syropow. Sposrod
cech przedstawionych we wzorze i zawartych w jego opisie, zorientowany uzytkownik, ktérym jest osoba zwykle
spozywajaca soki owocowe, uzna za typowe to, ze butelka jest wykonana ze szkla lub z tworzyw sztucznych w ciemnym
kolorze, o cylindrycznym ksztalcie. Typowe dla produktéw spozywezych tego rodzaju sa kontrastujgce z kolorem
butelki jasne etykiety i miejsce w jakim sa umieszczone.

Zorientowany uzytkownik zwréci uwage na etykiete na froncie butelki — wg opisu - ozdobiong u géry i u dolu
szlaczkiem w postaci dwdch linii. Linia od strony zewnetrznej w kolorze pomaranczowym jest szersza od zielonej linii,
usytuowanej od strony wewnetrznej. Centralng cze$¢ etykiety od frontu zajmuje rysunek przedstawiajacy dorodne
owoce dzikiej rozy wraz listkami. Powyzej i ponizej rysunku s rozmieszczone napisy o charakterze informacyjnym.
Nad nimi znajduje sie¢ motyw slowno-graficzny, ktory przedstawia wieloboczne figury ze stylizowanym napisem
wewnatrz, zbiezne ku usytuowanemu pomiedzy nimi kwadratowi, wewnatrz ktoérego jest rysunek ilustrujacy platek
rézy w pelnym rozkwicie na tle dwukolorowego pola. Taki sam motyw slowno-graficzny zdobi gérng powierzchnie
nakretki butelki, osadzona na szyjce. Istotne dla ogladu wzoru jest takze uzupelnienie treéci informacyjnych na
etykiecie z tytu butelki o elementy dekoracyjne.

I to wlasnie te cechy etykiet i przyozdobienia nakretki nalezy uznaé z ,dystynktywne” dla wzoru, decydujace o
zakresie jego ochrony. Powtdrzenie tych cech, a nie popularnego, powszechnie od dawna stosowanego wygladu
zakrecanej butelki, uzasadniaé¢ bedzie uznanie podobienstwa do wzoru zarejestrowanego przeciwstawionego mu
wzoru przemyslowego.

Kwestionowanej butelki uzywanej przez obowiqzang nie mozna uznaé¢ za podobnag do wzoru Wp.
(...). Wnioskodawca przedstawil jedynie jej fotografie od strony frontowej, uniemozliwia-jac Sadowi dokonanie oceny
calociowego wrazenia jakie przeciwstawione sobie wzory wywolujg na zorientowanym uzytkowniku. Nie mozna
porownac wygladu nakretki i tylnej etykiety, ktére nie powinny by¢ pominiete, skoro zostaly wymienione w opisie
jako istotne cechy wzoru Wp. (...). Przeciwstawiona mu butelka z etykieta uzywana przez obowiazana znacznie rézni
sie od tej we wzorze: Rysunek przedstawiajacy dorodne owoce dzikiej rézy z listkami (wskazujgcy wprost na owoce, z
ktérych wykonano sok) znajduje sie w dolnej, a nie w centralnej czeéci etykiety. Napisy o charakterze informacyjnym
umieszczone sa powyzej i obok rysunku. Calkowicie odmienny jest tez motyw slowno-graficzny. Cho¢by w tym
elemencie wzoréw stron nie mozna uzna¢ za podobne. Zarzutéow naruszenia praw z rejestracji wzorow
przemyslowych i wynikajacych z nich roszczen nie mozna uznaé za nalezycie uprawdopodobnione.

2. Naruszenie regul uczciwej konkurencji :

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientow, nie
moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogéle, w celu zachowania przez
przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt
I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek :

+ czyn ma charakter konkurencyjny,
« narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,
+ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, Ze art. 3 w ust. 1 w sposdb ogdlny okresla czyn nie-uczciwej konkurencji,
podczas gdy w ust. 2 wymienia przykladowo niektore czyny (m.in.: nasSladownictwo produktow), typizowane



dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy wyklada¢ w ten sposob, ze ogdlne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i
przepisy czyn ten uszczegdlawiajgce pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach:

» wymienione w ustawie czyny nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznac takze
dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli spelnia ono przestanki z art. 3 ust.1,

« wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spelnia funkcje
wobec nich korygujaca, gdy okreslony stan faktyczny, formalnie, spelnia przeslanki z art. 5-17, w rzeczywistoSci
jednak dzialanie nie wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bez-prawnosci) wykluczone jest uznanie go
za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia przez Sad, na czym ono polegalo i
zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale
2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie ust.
1 art. 3. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w §wietle przestanek okreslonych w przepisach
art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie one w dyspozycji ktdregos z tych przepisow, podlegaja ocenie wedlug
klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98
Apel.-Lub.1999/1/1) Na podstawie tego przepisu chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jakoscia
i ceng, a nie agresywnego wdzierania sie w klientele, sposobami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami
handlowymi.

Prawo konkurencji holduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia
stlusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniodst okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do
obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnoé¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony
jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienia okolicznoSci odpowiadajacych
przestankom czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach szczegbdlnych art. 5—17 lub w klauzuli
generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

W ocenie Sadu wnioskodawca nie uprawdopodobnil w tym postepowaniu, ze spoétka (...) dopuscila
sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., tj. nasladowania gotowego
produktu, polegajacego na tym, ze za pomoca technicznych Srodkéw reprodukeji jest kopiowana zewnetrzna jego
postaé, jezeli moze to wprowadzi¢ klientéw w blad co do tozsamoéci producenta lub produktu.

Istota naruszenia z art. 13 u.z.n.k. jest takie nasladowanie cudzego produktu, ktére moze wywolywac konfuzje
konsumencka. Termin ,nasladowanie” obejmuje zar6wno kopiowanie (imitacje) cudzych produktoéw, jak tez ich
odtwarzanie (reprodukcje), ktére wymaga na ogdt pewnego wlasnego, samodzielnego wysilku skierowanego na
osiagniecie analogicznego rezultatu technicznego w postaci wytworzenia produktu takiego samego jak nasladowany
wzorzec. Czynem nieuczciwej konkurencji jest kopiowanie zewnetrznej postaci produktu za pomoca technicznych
srodkoéw reprodukeji, np. sporzadzenie odlewu formy, kalkowanie deseni, itp. (por. prof. dr hab. J. Szwaja, Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, 2. Wydanie, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2006, str. 520
inast.)

Czyn stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. stanowi wiec zar6wno nasladownictwo niewolnicze, jak i takie przypadki
wiernego nasladownictwa (kopiowania zewnetrznej postaci produktu), w ktérych dla przecietnego odbiorcy nie jest
mozliwe odréznienie kopii od oryginatu. (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 18/05/2006 r. I ACa 1449/05)
Niedozwolone nasladownictwo moze nie tylko dotyczy¢ identyczno$ci kopii i oryginalu, ale da sie takze rozciaggnaé
na przypadki odmiennoéci wymiaréw. Wystarczy taki stopien podobienstwa, ktéry spowoduje, ze przecietny nabywca
na podstawie calo$ciowego wrazenia nie odrézni produktu wtérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do
wyroku Sadu Najwyzszego z 11/07/2002 1., I CKN 1319/00, PPH 2004/2/54) Warunkiem koniecznym wprowadzenia
w blad z art. 13 u.z.n.k. jest, by okreslony produkt bedacy przedmiotem nasladownictwa pozostawal w §wiadomoSci



konsumentoéw, tj. aby zdawali sobie oni sprawe z jego istnienia i potrafili wyodrebnié¢ go na rynku jako osobna marke,
typ lub wskazac¢ jego producenta.

Zarzucajac dopuszczenie sie czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., uprawniony
powinien uprawdopodobnié, ze:

« obowigzany kopiuje gotowy produkt majgcy pierwszenstwo na rynku, ktére takze wymaga dowodu, np.
przedstawienia historycznych katalogéw, czy innych materialow reklamowych obrazujacych wyglad produktu,
opatrzonych datg — na tle oferty rynkowe;j,

+ czyni to za pomoca technicznych §rodkow reproduke;ji,
« skopiowany produkt moze wprowadza¢ klientéw w blad co do tozsamo$ci producenta lub produktu.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze ust. 2 art. 13 u.z.n.k. wylacza spod zakazu nas$ladowanie cech funkcjonalnych
produktu, w szczegélnosci budowy, konstrukeji i formy zapewniajacej jego uzyteczno$é. Jezeli nasladowanie cech
funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzglednienia jego charakterystycznej formy, co moze wprowadzié
klientow w blad co do tozsamos$ci producenta lub produktu, nasladowca jest zobowigzany odpowiednio oznaczyé
produkt.

W ocenie Sqgdu stawiany obowiqzanej zarzut nie zostal nalezycie uprawdopodobniony. Zaoferowane
we wniosku wydruki ze strony internetowej nie zawieraja daty i zdaja sie przedstawiac¢ wylacznie stan aktualny. Nie
ma zatem zadnego uzasadnienia dla uznania, ze wskazane ksztalty butelek sokow i ich etykiet zostaly po raz pierwszy
zastosowane w dzialalno$ci gospodarczej przez uprawniong, ze nikt przed nig nie postugiwat sie takimi butelkami do
pakowania swych produktéw spozywczych.

Zarzucajac spoélce (...) kopiowanie butelek sokow z owocow dzikiej r6zy i aronii uprawniona koncentruje sie na ich
ksztalcie, pomijajac liczne i wyraziste elementy graficzne i stowne etykiet frontowych. W tym zakresie za$ butelki
uzywane dla ich sokow przez strony réznia sie na tyle, ze konsument nie jest wprowadzany w blad co do pochodzenia
produktu:

PR A

Decydujace znaczenie odrézniajace ma w tym przypadku logo producenta:

O tozsamosci produktu lub producenta konsument decyduje zwykle na podstawie oznaczen stlownych i stowno-
graficznych. Elementy graficzne (owoce rozy, aronii) maja raczej charakter opisowy, przedstawiajac produkt zawarty
w butelce, etykiety ro6znig sie zresztg sposobem ich zobrazowania. Brak podstaw do ustalenia przez Sad, ze w
tym przypadku o tozsamos$ci produktu i producenta nabywca moze decydowaé wylacznie na podstawie ksztattu
butelki i ogolnego wygladu etykiety, pomijajac slowne oznaczenia odrézniajace. Tymczasem wskazanie producenta
na opakowaniu towaru oraz trwale umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do
obrotu wylacza mozliwo$¢ wywolania bledu zar6wno co do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sad Najwyzszy
w wyroku z 11/06/2002 r. (...)) Zastosowanie przez jednego z konkurentéw tego samego typu opakowania majacego
niewiele elementéw zbieznych z chronionym prawnie znakiem towarowym na rzecz innego nie ma decydujacego
znaczenia dla uznania, ze dzialanie to ma cechy celowego wprowadzenia w blad odbiorcow, ktorzy dokonuja wyboru
produktu m.in. na podstawie wygladu opakowania zaopatrzonego w stosowne etykiety. (tak Sad Apelacyjny w
Poznaniu w wyroku z 31/09/2006 r. IACa 508/06).

Zdaniem Sadu przedstawiony we wniosku material dowodowy pozwala na stwierdzenie, Ze wyczerpujace i wyrazne
oznaczenie producenta na butelce produktéw obowiazanej poprzez trwale umieszczenie na nim nazwy i logo
firmy, a takze stosowanie na nim catkowicie odmiennych niz u uprawnionej etykiet (z pominieciem stlownych i



graficznych elementéw opisowych) wyklucza mozliwo$¢ wprowadzenia nabywcy w blad co do tozsamosci producenta
lub produktu, czynigc nieuzasadnionym zarzut dopuszczenia sie przez spoélke (...) czynu nieuczciwej konkurencji
stypizowanego w art. 13 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta,
niezaleznie od tego, czy wprowadza konsumenta w blad. By uzyskac ochrone przedsiebiorca powinien wykazac przed
sadem, ze:

« uzywa oznaczenia (opakowania) z wczeéniejszym pierwszenstwem wzgledem oznaczenia (opakowania)
obowigzanego;

« oznaczenie (opakowanie) przedsiebiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku;

« oznaczenie (opakowanie) obowigzanego wywoluje skojarzenie z wcze$niej uzywanym renomowanym
oznaczeniem (opakowaniem) powoda;

» uzywanie przez obowiazanego oznaczenia (opakowania), bez uzasadnionej podstawy, moze przynosi¢ mu
nienalezna korzy$¢ z odrdzniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego oznaczenia (opakowania) albo moze
szkodzi¢ tej zdolnoSci odrézniajacej lub renomie.

Uzywanie przez obowiazanego poOzZniejszego oznaczenia (opakowania) moze bezpodstawnie oddzialywa¢ na
przeciwstawione wczeSniejsze oznaczenie (opakowanie) w ten sposdb, ze:

- szkodzi zdolnoSci odrézniajacej wezeSniejszego oznaczenia (opakowania), gdy w wyniku dzialania obowigzanego
dochodzi do rozmycia tozsamo$ci oznaczenia, w oczach odbiorcow oslabiona zostaje jego zdolno$¢ do identyfikowania
towarow lub uslug, dla ktorych jest on uzywany, jako pochodzacych z danego przedsiebiorstwa,

- szkodzi renomie wcze$niejszego oznaczenia, co okre$la sie takze jako ,przyémienie” lub ,degradacje”, gdy towary,
dla ktorych obowigzany uzywa identycznego lub podobnego oznaczenia, sa odbierane przez odbiorcow w taki sposéb,
ze zmniejsza sie atrakcyjno$¢ oznaczenia uprawnionego,

- przynosi obowigzanemu nienalezng korzy$¢ ze zdolnoéci odrbzniajacej lub renomy oznaczenia uprawnionego
(,pasozytnictwo", ,free-riding"). Obejmuje ono miedzy innymi przypadki, w ktorych dzieki przypisaniu wizerunku
weczesniejszego oznaczenia (opakowania) lub cech, ktére ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub
podobnym pézniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez obowigzanego korzySci z uzywania oznaczenia podobnego
do wczesniejszego oznaczenia (opakowania) uprawnionego stanowi czerpanie nienaleznej korzysci, jezeli pozwany
probuje dzialaé ,w cieniu" renomowanego oznaczenia (opakowania), korzystajac z jego atrakcyjnos$ci, reputacji
i prestizu oraz wykorzystujac, bez zadnej rekompensaty finansowej, wysitek handlowy uprawnionego wlozony w
wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia (opakowania).

Aby skutecznie zadaé¢ ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., spélka (...) winna byla wykazac, ze czyn spoiki (...)
jest sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz ze dzialanie to zagraza badz narusza jej interes gospodarczy.
Powinna byla uprawdopodobnié, ze przez nieuczciwe dzialanie obowigzanej zostala zaklécona rownowaga rynkowa.
Uprawniona nie sprostala temu obowiazkowi.

Z zaoferowanego materialu dowodowego nie wynika kto jako pierwszy na polskim rynku uzywat dla sokdéw z owocow
rozy i aronii butelek uksztalttowanych w formach:

 cylindra zbieznego ku gorze wzdluz linii lukowej do rozmieszczonej osiowo szyjki zwienczonej zakretka
posiadajaca spiralne wyzlobienia, zawierajacej etykiete na frontowej czeSci butelki w kolorze bialym ze
zdjeciem owocow dzikiej rozy z liSciem, zwienczona w gornej i dolnej czeéci etykiety obramowaniem w kolorze
pomaranczowym,



« splaszczonego z przodu i tylu naczynia zaokraglonego po bokach, posiadajacej wyprofilowane naroza
przechodzace w nagwintowang szyjke na ktorej jest osadzona nakretka, posiadajaca spiralne wyzlobienia,
zawierajaca bialg etykiete na frontowej czesci butelki zwienczong tukiem w goérnej czesci etykiety.

Nie uprawdopodobniaja tego wydruki ze stron internetowych. Nie mozna zatem uznaé, ze spolce (...) stuzy
pierwszenstwo, ktore powinno by¢ chronione bez wzgledu na ryzyko konfuzji konsumenckiej, dlatego ze spotka

wypracowala okreslong renome swych produktow.

Z tych tez wzgledéw Saqd oddalil wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszlych roszczen jako

nieuprawdopodobnionych. ( a contrario art. 730 " k.p.c.)
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