Sygn. akt XXII GWwp 8/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2010 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Magdalena Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2010 r.

polaczonych spraw z powddztwa gléwnego

(...) Spokki Akeyjnej w L.

przeciwko (...) spoélce z ograniczona odpowiedzialnoécia w P.

o ochrone praw z rejestracji wzoro6w Wspolnoty i zaplate

oraz

z powodztwa wzajemnego (...) spotki z ograniczona odpowiedzialnoécia w P.
przeciwko Zakladom (...) Spolce Akcyjnej w L.

0 uniewaznienie wzoré6w Wspoélnoty

I. z powédztwa gléwnego :

1. oddala powddztwo;

2. zasadza od (...) Spoiki Akcyjnej w L. na rzecz (...) spokki z ograniczona odpowiedzialno$cia w P. kwote (...) zlotych,
tytulem zwrotu kosztoéw zastepstwa procesowego;

II. z powédztwa wzajemnego :

1. stwierdza niewazno$¢ wzoru Wspoélnoty zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego w A. pod numerem (...) na rzecz Zakladéw (...) Spolki Akeyjnej w LE.;

2. w pozostalej czeSci powddztwo wzajemne oddala;

3. zwraca (...) spolce z ograniczong odpowiedzialnoScig w P. kwote (...), tytulem niewykorzystanej zaliczki na koszty
tlumaczenia, uiszczonej w dniu 21 I 2010 r., a zaksiegowanej pod nr (...)

4. znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.
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UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 2 XI 2009 r., sprecyzowanym w pi§mie procesowym z 23 XII 2009 r., Zaklady (...)
Spotka Akeyjna w L. domagaly sie :

1. zasadzenia od (...) spdlki z ograniczona odpowiedzialnoscia w P. kwoty (...)z odsetkami ustawowymi za czas od
dnia 1 marca 2007 r. do dnia zaplaty,

2. nakazania pozwanej zaniechania naruszen praw powodki do wzoréw wspoélnotowych nr (...)i (...), przez zaprzestanie
importowania, uzywania i wprowadzania do obrotu zestawow filizanek ze spodkami pod nazwa V.,

3. nakazania pozwanej usuniecia skutkéw dokonanych naruszen przez wycofanie wprowadzonych dotychczas do
obrotu zestawow filizanek wraz ze spodkami stanowigcych kopie wzoréw wspdlnotowych nr(...) i (...), zastrzezonych
na rzecz Zakladow (...),

4. zasgdzenia kosztow postepowania.

W motywach powddka powolywala sie na prowadzong przez Zaklady (...) S.A. w L. dzialalno§¢ produkcyjng i
handlowa artykuléw z porcelany. Fabryka powddki jest najwieksza i jedna z najnowocze$niejszych w Polsce. W
katalogu oferowanych przez nia wyrob6w znajduja sie m.in. porcelanowe zestawy - filizanka i spodek V., ktérych
charakterystyczny, oryginalny ksztalt jest przedmiotem wzordw zarejestrowanych w (...).

(...) spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia w P. prowadzi sie¢ handlowa obejmujaca ponad sto sklep6w na terenie
Polski. Pozwana bezprawnie wykorzystuje wzory zastrzezone na rzecz powodki. Wprowadza do obrotu artykuly
stanowigce kopie zestawow V., ze wzgledu na ich cechy, takie jak ksztalt, rozmiar i kolor. Pozwana przyznala, iz
narusza prawa wylaczne (...), wyrazila ubolewanie oraz zadeklarowala wole utylizacji kwestionowanych produktow i
zaprzestania wprowadzania ich do obrotu w przyszlosci. Nie wywiazala sie jednak ze zobowiazania i nie zaprzestala
naruszania praw powodki.

Jako podstawe prawna swych zadan (...) wskazala przepisy art. 88 ust. 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002, art.
287 ust. 1i art. 292 ust. 1 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej oraz art. 79 ust. 1 pkt 11 3 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. (k.1-76, 146)

Zarzadzeniem z dnia 25 XI 2009 r. zwrécono pozew w pkt 1., obejmujacym zadanie zasadzenia na rzecz powodki od
(...) sp6iki z 0.0. w P. kwoty (...) z odsetkami ustawowymi od 1 III 2007 r. do dnia zaplaty. (k.84-86)

Po ponownym wniesieniu pozwu (sygn. akt XXII GWzt 4/10), w dniu 17 IT 2010 r. Sad postanowil polaczyé te sprawe
do wspodlnego rozpoznania i rozstrzygniecia ze sprawa z powddztwa Zakladoéw (...) S.A. w L. przeciwko (...) spblce z
0.0. w P. - 0 ochrone praw z rejestracji wzoru Wspélnoty - sygn. akt XXII GWwp 8/09. (art. 219 k.p.c.)

(...) spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w P. wniosla o oddalenie powédztw i zasqgdzenie
kosztow zastepstwa procesowego. Zarzucila, ze zadania sg nieusprawiedliwione co do zasady i nieudowodnione
co do wysoko$ci. Powolala sie przy tym na niewazno$¢ spornych wzoréow. (k.96-119, 213-226)

Pozwana wystqgpila z pozwem wzajemnym o uniewaznienie wzorow Wspélnoty zarejestrowanych
w (...) pod numerami (...) i (...) , zadajac takze zasadzenia kosztow postepowania.

Zarzucila, ze zarejestrowane na rzecz powodki, wzory nie spetniajg przestanek nowosci i indywidualnego charakteru.
Zestaw sprzedawany przez pozwana gléwng, a powddke wzajemna byl publicznie ujawniony juz w marcu 2003 r. Od
dnia 4 III 2003 r. byt produkowany w C. i wprowadzany do obrotu, takze na terytorium Unii Europejskie;j.

Na poparcie swych twierdzen zaoferowala dowody z dokumentéow — dokumentacji technicznej producenta
kwestionowanych zestawow porcelany stolowej oraz z zeznan §wiadkéw S. L., M. L.1i A. K.. (k.96-119)



Odpis pozwu wzajemnego zostal doreczony pelnomocnikowi pozwanej wzajemnej w dniu 12 I 2010 r. (k.173)
Zaklady (...) S.A. w L. nie zlozyly jednak odpowiedzi na pozew wzajemny.

W piémie procesowym zlozonym w dniu 28 I 2010 r. - po uplywie terminu okreélonego w art. 479'4 § 2 k.p.c.
- L. zazadala oddalenia powo6dztwa wzajemnego, podnoszac zarzuty dotyczace warto$ci dowodowej dokumentéow
zaoferowanych przez (...) na poparcie twierdzenia o niewazno$ci wzoréw. Odniosla sie do nich w sposdéb bardzo
ogblny takze na rozprawie w dniu 15 IIT 2010 r. Twierdzenia i zarzuty podnoszone przez pozwang wzajemna z
nieusprawiedliwionym op6znieniem zostaly pominiete przez Sad. (k.190-193)

O wytoczeniu powoddztwa w sprawie o stwierdzenie niewaznosci wzoréw Wspélnoty Sad
zawiadomil (...). (k.182)

Sad ustalil, ze w dniu 5 VIII 2004 r. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w A., dokonal rejestracji
zgloszonych tego dnia wzoru Wspo6lnoty :

+ pod nr (...) filizanki, przedstawiajacej sie nastepujaco :
(..)
« pod nr (...) talerza (naczynia), przedstawiajacego sie nastepujaco :
(..)
o czym opublikowano w dniu 14 XII 2004 r.
(bezsporne — tak tez Swiadectwa rejestracji k. 148-151, 153-156)

W dacie zgloszenia — 5 VIII 2004 r., wzér nr (...) nie byl nowy i nie mial indywidualnego charakteru warunkujacego
jego wazno$¢ i uzasadniajacego udzielenie powodce ochrony przed dzialaniami stanowigcymi naruszenie praw z
rejestracji. Wzor ten, przedstawia filizanke widziang jedynie z gory i z dohu, nie pozwalajac na dokonanie pelnego,
calo$ciowego ogladu, okreslenia ksztattu i wysokoéci filizanki oraz ksztaltu uszka.

Jako wzor nr (...) zostala zarejestrowana fotografia filizanki ogladanej z gory i z dotu. Oglad (...) jest powszechnie
spotykany, identyczny jak wszystkie inne filizanki i kubki o okraglym przekroju, z uszkiem. Oglad (...)jest czesto
spotykany. Spod filizanki jest uksztaltowany jako okragla podstawa, obudowana konturem w ksztalcie czworokata.
Zaglebienie filizanki, umozliwiajace umieszczenie w niej cieczy, uszko, stuzace uchwyceniu oraz okragly cokolik na
spodzie, przeznaczony do ustabilizowania filizanki na spodku, sa determinowane funkcja produktu, dla ktérego wzor
zostat opracowany.

Elementy jakie zostaly zarejestrowane nie cechuja sie indywidualnym charakterem i byly publicznie jawne przed
dniem 5 VIII 2004 r. Nie wywoluja one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego og6lnego wrazenia niz inne
filizanki powszechnie dostepne na rynku. W marcu 2003 r., wzor taki zostal opracowany dla produktow chiniskiej
fabryki (...). Ltd. Zostal ujawniony publicznie przez producenta, a produkty uciele$niajace ten wzér byly importowane
do (...) i oferowane do sprzedazy poczawszy od 2004 r. (dowod : dokumentacja techniczna k.122-129, o§wiadczenie
k.171, zeznania $wiadkow M. L. k. 210, A. K. k. 210-211)

W ocenie Sadu Wspdlnotowych Znakéow Towarowych i Wzoréw Przemyslowych, wzoér zarejestrowany przez (...) w
dniu 5 VIII 2004 r. przedstawia popularng i powszechnie znana przed tg data filizanke. Jej ksztalt, material, z ktérych
zostala wytworzona, kolorystyka, proporcje, ani uklad linii nie maja cech indywidualnych, ktére moglyby wyr6zniaé
ja od weze$niej ujawnionych wzoréw przemystowych.

Wzbr wspolnotowy zarejestrowany w (...) pod nr(...) przedstawia talerz (naczynie), podczas gdy talerzyk w zestawie
produkecji chinskiej jest w istocie spodkiem (wg definicji stownika jezyka polskiego jest to talerz niewielkiej $rednicy,



przeznaczony zazwyczaj jako podstawka pod filizanke lub szklanke). Wzgledy uzytkowe — zapobieganie przesuwaniu,
stabilizacja kubka na talerzyku — decyduja o istnieniu okragtego wyzlobienia w centralnej cze$ci spodka. W nim sytuuje
sie okragla podstawa kubka. Talerzyk pozwanej ma odmienne od wzoru powodki ksztalty, linie i proporcje. Rogi sg
bardziej zaokraglone, cze$¢ Srodkowa jest wieksza, a pas brzegowy istotnie wezszy od wzoru powddki. W tym ostatnim,
cze$é centralna stluzaca ukladaniu potraw jest zdecydowanie wieksza, za$ pas obrzezajacy ja, wezszy. Rogi talerzyka —
zarbwno zewnetrzne, jak i zarysowane wewnatrz sg ostre.

W przekonaniu Sadu odrebna rejestracja filizanki i talerzyka, a takze brak elementu pozwalajacego na ich lgczne
uzywanie wywoluja watpliwosci co do prawdziwosci tezy powodki gldwnej, o tym, Zze obydwa sporne wzory tworza
zestaw oferowany pod nazwa handlowg V.. Brak réwniez podstaw do stwierdzenia, ze pozwana gléwna oferuje pod
nazwa V. swe produkty, ktére kopiujg ksztalt, rozmiar i kolor produktéw (nie za$§ wzoréw) powodki gldwne;.

Wz6r nr (...) roézni sie zasadniczo od spodka zobrazowanego w dokumentacji technicznej przedstawionej przez
powodke wzajemng. Na zorientowanym uzytkowniku wywotuja one odmienne ogélne wrazenie. (ocena normatywna
Sadu dokonywana na podstawie $wiadectw rejestracji k.148-149, 153-154 i dokumentacji technicznej produktow
oferowanych przez spolke (...) k.122-123, 124-125, thumaczenia k.126-129)

Ze wzgledu na charakter sprawy, w pierwszym rzedzie nalezalo rozstrzygnqé o zasadnosci zawartych w
pozwie wzajemnym zqgdan stwierdzenia niewaznoSci wzoréw Wspoélnoty zarejestrowanych na rzecz Zakladow
(...) S.A. wL. pod numerami (...) i (...). W tej mierze Sqd Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemyslowych zwazyl :

Przepis art. 85 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1,z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stanowi, Ze uniewaznienia wzoru dochodzi¢ mozna wystepujac ze
stosownym wnioskiem do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub w trybie pozwu wzajemnego w sprawie o

naruszenie. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 479'# § 3 k.p.c., obowigzujacy w sprawach wszczetych po dniu
20 III 2007 r., wylaczajacy dopuszczalno$é zglaszania pozwu wzajemnego w postepowaniu szczeg6lnym w sprawach
gospodarczych.

Z art. 85 rozporzadzenia wynika domniemanie waznosci wzoru Wspolnoty. Przepis ten stanowi w ust.
1., ze W postepowaniu w sprawie o naruszenie wzoru zarejestrowanego sady uznaja go za wazny. Jezeli w toku
postepowania wywolanego pozwem wzajemnym wazno$¢ wzoru zostanie zaprzeczona, sad, uznajac, ze jedna z
przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznoé¢. (art. 86 ust. 1a) W
przeciwnym razie oddala powodztwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b) Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzoér wspolnotowy moze
zosta¢ uznany za niewazny, m.in. gdy:

a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,
b. nie spelnia wymogow art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalna definicje wzoru przemyslowego. Cecha charakterys-tyczng jest odmienne ujecie
wzoru w stosunku do definicji zawartych dotad w ustawach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej. Jest nim bowiem
postaé calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegolnoéci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu,
tekstury lub materialow samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Natomiast produktem jest
kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. czeSci przeznaczone do stworzenia produktu
zlozonego (skladajacego sie z wielu czesci, dajacych sie zastepowac¢ umozliwiajac rozlozenie i ponowne zlozenie),
opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programoéow

komputerowych.

Krajowe prawo z rejestracji wzoru przemystowego ogranicza sie do wytwordw tego rodzaju, dla ktérych nastapilo
zgloszenie, natomiast przepisy rozporzadzenia, regulujac zakres ochrony, nie odnosza go ani nie ograniczaja do
produktu, w ktéorym wzor jest uprzedmiotowiony.



Zgodnie jednak z pogladem wyrazonym przez Sqd Unii Europejskiej w wyroku wydanym w dniu 18
IIT 2010 r. w sprawie T-9/07 (...)S.A. vs. (...)Inc. (teza56.): zart. 36 ust. 6 rozporzadzenia nr 6/2002 wynika,
ze przy okresSlaniu produktu, w ktérym sporny wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany, nalezy uwzgledni¢ wskazanie
tego produktu zawarte w zgloszeniu rozpatrywanego wzoru, ale takze, w razie potrzeby, sam wzor — w zakresie, w
jakim ukazuje on charakter produktu, jego przeznaczenie i funkcje. Wziecie pod uwage samego wzoru moze bowiem
pozwoli¢ na umiejscowienie danego produktu w ramach szerszej kategorii towaréw wskazanej przy rejestracji, a w
konsekwencji na dokladne okres$lenie poinformowanego uzytkownika i stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu
danego wzoru.

Wyglad (postaé) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie, uksztaltowaniu
albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu
powierzchni o specjalnych wlaSciwoSciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktére sa wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez
uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzo6r wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57,
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Wzoér Wspoélnoty podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny
charakter. (art. 4 ust.1) Obydwie wymienione przestanki musza wystepowa¢ lacznie.

Zarejestrowany wzor Wspdllnoty uwaza sie za nowy, jesli wzor identyczny nie zostal udostepniony
publicznie przed datq zlozenia wniosku o rejestracje lub, jesli wystapiono o pierwszenstwo, przed data
pierwszenstwa. (art. 5 ust.1b) Uwaza sie, ze wzor udostepniono publicznie, jezeli zostal on opublikowany po
zarejestrowaniu lub w inny spos6b, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposéb ujawniony przed data
okre$long w art.5 ust. 1a i art.6 ust.1a lub w art.5 ust.1b i art.6 ust.1b, z wyjatkiem przypadkow, gdy wydarzenia te
nie mogly stac sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw §rodowiskom wyspecjalizowanym w
danej branzy, dzialajacym we Wspolnocie. Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli zostat on ujawniony
jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci. (art. 7 ust. 1 wzw. z art. 5)

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy rézniq sie jedynie nieistotnymi szczegélami. (art. 5
ust.2) Ceche nowos$ci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego identyczno$éc lub wystepowanie réznic
zaledwie w nieznaczacych szczegolach w poréwnaniu z wzorem udostepnionym weze$niej przez publikacje rejestracji,
wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb. Tylko zatem réznice cech istotnych pozwalaja uznaé,
Ze porbwnywane wzory nie sg identyczne. (tak K. Szczepanowska-Kozlowska Zdolno$é rejestracyjna wzoru w prawie
Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 r. 5.45-50)

Zarejestrowany wzor Wspdlnoty cechuje indywidualny charakter, jesli caloSciowe (ogolne) wrazenie, jakie wywoluje
na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktory zostal
udostepniony publicznie przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub,
jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru
bierze sie pod uwage stopienn swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okre§lenie, czy wzér ma
indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogbélne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujacym ogladu danego wzoru roézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejaca caloscia
wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczego6lnoSci
do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopienn swobody tworcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14
Preambuly)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okre$lonej dziedzinie przemyshu
tworzenie rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te moga ograniczaé¢ narzucane projektantom
wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.



Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie wywoluje on na
zorientowanym uzytkowniku (informed user, 1'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej
samej dziedzinie produktow. Wrazenie to musi byé wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor roézni
sie od wezesniejszego rysunku lub modelu pewna, nawet duza liczba szczegblow, jesli mimo wszystko zorientowany
uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomo$¢ przedmiotu, uzywajacy go i postugujacy
sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widzial juz taki wzoér. (déja vu)

Wzo6r bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych,
ze bedzie mogl byé¢ zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzor
wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59) Wymog, by byl to uzytkownik zorientowany, wskazuje na
konieczno$é ograniczenia kregu uzytkownikow relewantnych dla oceny ogblnego wrazenia. To zorientowanie powinno
by¢ zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegajacym na $wiadomos$ci roéznej postaci przedmiotow
materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysitku, a w efekcie sklonnoéci do wyboru okre$lonego
produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Kozlowska Zdolnoé¢ (...) s.45-50)

Okreslenie zorientowany uzytkownik stanowi pewne nawigzanie do terminu znaweca uzywanego w odniesieniu
do wynalazkéw (art. 26 p.w.p.). Podobiehstwo wzoréw nie musi byé oceniane przez ekspertow z danej dziedziny
wzornictwa, lecz wystarczy, by uczynily to osoby, ktore majg wystarczajacy zaséb ogoélnej wiedzy, aby ocenié wzér pod
katem widzenia. Za zorientowanego moze by¢ uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten, ktory
uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwiazany z tworzeniem, przechowywaniem lub
dystrybucja produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozanski Ochrona wlasnos$ci
intelektualnej i przemystowej w Unii Europejskiej — prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspolnotowych. nr
12/2005 5.30-37)

Sad podziela poglad M. N., Ze zorientowany (uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy
i ma lepsza niz zwykly znajomo$é przedmiotu. Nie jest to sam twoérca ani przecietny odbiorca, ani znawca w
okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okre$lonych
kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz _osoba, ktéra uzywa przedmiotu i postuguje sie nim
jako znawca. Niekoniecznie musi to by¢ finalny uzytkownik. ( Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6)

W okoliczno$ciach niniejszej sprawy, zorientowanymi uzytkownikami porcelany stolowej sa w szczegdlnoSci osoby
prowadzace i zajmujace sie wyposazeniem restauracji czy kawiarni, ale moze nim by¢ réwniez kazda osoba, najczesciej
kobieta, przywigzujaca wage do uzywanych w jej domu naczyn stolowych. Tego typu produkty sa stale obecne w
naszym zyciu, powszechnie uzywane w bardzo réznych miejscach i sytuacjach. Wraz z dosSwiadczeniem zyciowym
kazdy z nas powieksza swg znajomo$¢ wzornictwa i orientacje w panujacych modach czy trendach. Pelnione przez
filizanki i spodki funkcje oraz przyzwyczajenia uzytkownikow istotnie ograniczaja swobode tworcza, ktéra realizowana
jest glownie w ornamentyce i kolorystyce produktéow, rzadziej w ich ksztaltach, liniach, czy proporcjach (tu np.
oryginalne wzornictwo (...)).

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspolnotowy od poczgtku nie rodzil
skutkow okreslonych w rozporzaqdzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za niewazny. (art. 26 ust.
1) W przekonaniu Sadu, ze wzgledu na jego skutek ex tunc, stwierdzenie niewazno$ci wzoru wspoélnotowego moze
nastapi¢ takze po zakonczeniu ochrony.

Wzory wspoélnotowe, ktérych wazno$é zakwestionowala powddka wzajemna nie maja zadnych szczegblnych
cech, decydujacych o ich oryginalno$ci i indywidualnym charakterze. Filizanka (wzér nr (...)) nie wywoluje na
zorientowanym uzytkowniku odmiennego od innych ogdlnego wrazenia. C. dokumentacja techniczna wiarygodnie
obrazuje brak nowosci i oryginalnego charakteru tego wzoru. Talerzyk (wzor nr (...), jakkolwiek niczym szczegblnym
sie nie wyr6znia, to nie mozna zasadnie twierdzi¢ o jego podobienistwie do spodka, produkowanego w C. i stanowigcego



element kompletu oferowanego do sprzedazy przez pozwana. Sad nie moze za$ orzec o uniewaznieniu, kierujac sie
wylacznie zaniechaniem pozwanej wzajemnej przedstawienia jej racji w odpowiedzi na pozew wzajemny. Takze w
takim przypadku, Sad dokonuje oceny w oparciu o zaoferowany mu przez powodke wzajemng material dowodowy, a
ten nie jest wystarczajacy do stwierdzenia niewazno$ci wzoru.

Na kwestionujacym wazno$é wzoru powodzie wzajemnym spoczywa, zgodnie z zasada art. 6 k.c., obowiazek
udowodnienia, ze w dacie zlozenia wniosku o rejestracje (lub w innej dacie pierwszenstwa), wzér pozbawiony byl
cechy nowosci i/lub indywidualnego charakteru.

Zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest zglasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze obowigzek dawaé
wyjasnienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne
skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone, ktéra nie dopehila cigzacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu
Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie
dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art.
232 k.p.c.iart. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Obowiazujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z odpowiedzialno$ci za rezultat
postepowania dowodowego, ktérego dysponentem sa same strony. (wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XII 1997 r. II
UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Uksztaltowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez
strone sadu orzekajacego adresatem dzialan czy dochodzen w celu uzupeklienia lub wyjaénienia jej twierdzen i
wykrycia Srodkéw dowodowych pozwalajacych na udowodnienie wysunietych przez nig zadan.

Powodka wzajemna, ktorag obcigzal obowiqzek udowodnienia twierdzenia o niespelnieniu przez
sporne wzory Wspoélnoty warunku nowosci i indywidualnego charakteru, dowodzila niewaznoSci
przedstawiajac chinska dokumentacje techniczng filizanki i spodka oraz zeznania §wiadkdéw uznane przez Sad za
wiarygodne (niezaprzeczone przez strone przeciwna i nie budzace watpliwoéci co do ich zgodnoéci z prawdg). Wobec
uznania, ze wyniki postepowania dowodowego pozwalaja na czynienie ustalen zgodnych z twierdzeniem powodki
wzajemnej, Sad pomingl dowdd z zeznan Swiadka S. L..

Na podstawie zaoferowanych dowodéw mozliwe bylo jednak wylgcznie stwierdzenie, ze zobrazowany w c.
dokumentacji technicznej spodek byt publicznie jawny przed dniem 4 VIII 2004 r. Dowody te nie pozwolily natomiast
na stwierdzenie przez Sad braku nowosci i indywidualnego charakteru wzoru nr (...), ktéry na zorientowanym
uzytkowniku wywoluje odmienne ogblne wrazenie niz chinski produkt.

Jakkolwiek wiec (...) wykazala dowodnie, ze spodek przedstawiony w dokumentacji technicznej byt znany przed
zlozeniem wniosku o rejestracje wzoru nr (...) to odmienne wrazenie jakie na zorientowanym uzytkowniku wywoluje
wzor i produkt uzasadniaja oddalenie powodztwa wzajemnego w tej czeéci. Brak bowiem dowodow pozwalajacych
na obalenie domniemania wazno$ci zarejestrowanych przez (...) wzorow Wspdlnoty, wynikajacego z art. 85
rozporzadzenia.

Stosownie do powolanych wyzej przepisow rozporzaqdzenia, nieuzasadnione jest udzielanie dalszej
ochrony wzorowi nr (...), w takiej postaci w jakiej stal sie on przedmiotem rejestracji. Powbddka
gléwna nie moze zatem skutecznie twierdzi¢ o naruszeniu jej prawa wylacznego i zadac zakazania pozwanej gldwnej
naruszen na przyszlo$c¢, usuniecia skutkow juz dokonanych naruszen, a w szczegolnos$ci zaplaty odszkodowania.

W tym miejscu nalezy wyjasni¢, ze wskazujac jako podstawe prawng przepisy prawa krajowego (...) S.A. w zaden
sposob nie wykazala, a tym bardziej nie udowodnila, ze sluza jej do wzoré6w przemyslowych autorskie prawa
majatkowe lub prawo wynikajace z rejestracji krajowe;.

Wobec stwierdzenia braku nowosci i indywidualnego charakteru wzoru Wspélnoty
zarejestrowanego w (...) pod nr (...) , Sqd uniewaznil ten wzér, oddalajgc w pozostalym zakresie
powdéddztwo wzajemne (...) spétki z o.0. w P..



O kosztach procesu (zakresie powddztwa wzajemnego) Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.,
znoszac je pomiedzy stronami. Sad zwrécit (...) spolce z 0.0. w P. kwote (...) tytulem niewykorzystanej zaliczki na
koszty prowadzenia dowodu z zeznan $wiadka. Zaliczka uiszczona przez powddke wzajemna na pokrycie kosztow
zawiadomienia (...) zostanie rozliczona przez Sad po prawomocnym zakonczeniu sprawy i przekazaniu Urzedowi
tlumaczenia wydanego w sprawie wyroku.

Rozstrzygajaqc o naruszeniu praw z rejestracji wzoru Wspolnoty nr (...) Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych stworzylto ujednolicony
system otrzymywania wzoru przemystowego, objetego jednolita ochrong z jednakowym skutkiem na calym terytorium
Wspdlnoty, dazac do wyeliminowania wcze$niejszych, wynikajacych z réznorodnoéci rozwiazan w poszczeg6lnych
panstwach czlonkowskich konfliktéw handlowych i przeszkdd w swobodnym przeplywie towaréow. (ust. 3 art.1)
Skuteczne erga omnes, prawo do wzoru wspdlnotowego (prawo z rejestracji wzoru i prawo do niezarejestrowanego
wzoru przemystowego) obejmuje kazdy wzor, ktdry nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika ogdlnego wrazenia,
wywolywanego przez inne juz ujawnione wzory (art. 10 ust. 1)

W razie rejestracji w Urzedzie w (...), wzor podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia jako zarejestrowany
wzor wspdlnotowy, o ile spelnia przestanki z art.1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art.6 ust.1b Rozporzadzenia. Powstaje
wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania wzoru, w szczeg6lnosci :
wytwarzania, oferowania, wprowadzenia do obrotu, importu i eksportu lub uzywania produktu, w ktérym jest zawarty
lub zastosowany wzor, lub skladowania takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie wyznacza zakres uprawnien wynikajacych z rejestracji wzoru. Korzystaniem jest wytwarzanie
(making) calego produktu, w ktérym wzoér zostal uciele$sniony lub do ktérego zostal zastosowany. Oferowanie
produktu dotyczy nie tylko umowy kupna / sprzedazy ale rowniez wynajmu, dzierzawy czy innego przekazania
produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko nalezy rozumieé zwrot uzycie produktu, ktore
obejmuje takze wystawy czy pokazy, o ile prowadzi to do zakl6cenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa
wylacznego. Natomiast skladowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajgco, stanowi naruszenie prawa z
rejestracji tylko woéwczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru Wspoélnoty wynikajg roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem
prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych inkorporowany jest wzor.

Zgodnie z art. 10, wzor podlega ochronie w takim zakresie w jakim wywoluje u zorientowanego uzytkownika inne
ogoblne wrazenie (ust. 1), nalezy przy tym wzia¢ pod uwage stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru (ust. 2).
Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest zatem ustalenie, ze wzor uciele$niony w produkcie pozwanego
jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru Wspolnoty, ze nie wywoluje on u zorientowanego
uzytkownika innego ogblnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien swobody tworcy przy jego opracowywaniu.

Zakres ochrony wzoru okreélaja cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji zlozonej przy
wniosku o rejestracje. Beda to wylacznie takie cechy, ktére moga by¢ postrzegane zmystem wzroku. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej
w spos6b wyrazny odnosi sie do tych wlasnie cech. (shown visibly)

Zakres ochrony zarejestrowanego wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda projektanta ograniczona jest
w niewielkim stopniu. Wowczas stosunkowo niski stopien podobienstwa moze stanowi¢ podstawe do uznania
istnienia naruszenia, gdyz nie istnieja obiektywne przyczyny, dla ktorych wystepujace podobienstwa bylyby konieczne
ze wzgledu na brak swobody tworczej w danej dziedzinie. (por. K. Szczepanowska-Kozlowska Ochrona wzoru w
prawie europejskim. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.PoZniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie
europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)



Wzory nalezy poréwnywaé, majgc na wzgledzie cechy nowe, nie za$ elementy znane i ogblnie dostepne. Nie nalezy
do treéci prawa np. z elementéw folkloru czy uksztaltowanych historycznie stylow. Prawo z rejestracji wzoru
przemystowego nie obejmuje zatem wlasciwoSci wzoru, ktore sg wlasnoécia publiczng, a tylko nowe, istotne jego
cechy. Istnienie takie samego ogdlnego wrazenia nie zawsze przesadza o nasladownictwie; czesto jest nieunikniong
konsekwencja sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest inspirowany sztuka ludowa lub silnie zdeterminowany przez jego
funkcje uzytkowa. Nie byloby zatem celowe generalne rozciggniecie wylacznoSci plynacej z prawa z rejestracji wzoru
na wszelkie wzory sprawiajace podobne og6lne wrazenia.

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno w zakresie przepisow prawa materialnego jak i procesowego,
stosowanych do tego samego rodzaju postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru
przemystowego.

Uznajqc, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji wzoru
Wspoélnoty sqd stosuje, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujqgce srodki:

a. zabraniajgce pozwanemu kontynuowania dzialan, ktére naruszajg lub groza naruszeniem
b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych doébr, jezeli
ich wlaéciciel wiedzial do jakich celow byly uzyte lub w okre$lonych okoliczno$ciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okre§lonych okoliczno$ciach,
przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym rbéwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
czlonkowskiego, w ktorym naruszenie mialo miejsce lub istnieje grozba jego popelnienia. (art. 89 ust.1)

Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne $rodki zapewniajace
przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Na rozstrzygniecie sporu dotyczacego naruszenia praw wylacznych powodki gléwnej zasadnicze znaczenie mialo
uniewaznienie wzoru wspolnotowego nr (...), wywolujace skutek od daty rejestracji oraz stwierdzenie przez Sad
odmiennosci ogdlnego wrazenia jakie wywolujg wzor wspolnotowy nr (...) oraz oferowany przez pozwana gléwna
spodek, a w konsekwencji odmowa uniewaznienia wzoru powodki gtéwnej i uznanie, ze pozwana gléwna nie naruszala
praw zrejestracji (...) S.A.

Nalezy dodatkowo stwierdzié, ze zadajac zakazania naruszen (na przyszlo$é¢) powodka powinna byla przedstawic procz
Swiadectwa rejestracji (...) dowdd przedluzenia ochrony na dalsze 5 lat, po dniu 4 VIII 2009 r., czego zaniechala.
Informacji o przedluzeniu ochrony nie zawiera takze internetowa baza danych (...). Okoliczno$¢ te, decydujaca o
istnieniu prawa wylgcznego, a w konsekwencji ewentualnego naruszenia, Sad bierze pod uwage z urzedu, bez wzgledu
na niepodniesienie zarzutu przez pozwang glowna. Powddka nie moze zatem skutecznie domagaé sie zakazania
naruszen na przyszlosé i zadaé usuniecia skutkéw naruszen zaistnialych po 4 VIII 2009 r.

Sad pragnie przy tym wyjasni¢, ze obowigzkiem powodki gléwnej, wynikajagcym z przepisu art. 6 k.c., bylo
przedstawienie kwestionowanego produktu, czy choc¢by jego fotografii. Dzieje sie tak w kazdej sprawie o
naruszenie praw wylacznych. Zaniechania powodki gléwnej reprezentowanej przez profesjonalnego pelnomocnika
nie usprawiedliwiajg ani trudno$ci w nabyciu produktu, do ktérego miala dostep, skoro wykonano fotografie etykiety
(z kodem paskowym produktu pod nazwa zestaw filizanka + spodek biala porcelana [...] wyprodukowano w C. nr(...)
k.33), ani wysoka cena tego produktu. Powodka ograniczyla sie do wniesienia o zobowiazanie pozwanej glownej do
zlozenia przedmiotu naruszenia, co w sytuacji, w ktérej (...) zadeklarowala, ze go nie posiada, uniemozliwilo Sadowi
dokonanie poréwnania i oceny ogélnego wrazenia jakie wywolujg wzory i kwestionowane produkty.



Powodka nie moze skutecznie odwolywac sie do rozstrzygniecia Sadu Apelacyjnego w sprawie o udzielenie
zabezpieczenia, poniewaz uwzglednienie wniosku wynikalo z uznania za uprawdopodobniony zarzutu naruszenia

praw wylacznych. Wobec zaprzeczenia tego faktu w niniejszym postepowaniu i wyjaénienia przez pozwang w jakich
okoliczno$ciach doszlo do zlozenia o$wiadczen w postepowaniu przedsagdowym, w $wietle zeznan $wiadka M. L.,
autora pisma z 21 IV 2008 r., powodka zobowiazana byta do udowodnienia swych roszczen, czego w tym postepowaniu
nie uczynila.

Sprawy z zakresu ochrony wlasnoSci przemyslowej maja bardziej skomplikowany charakter i wymagaja od stron i ich
pelnomocnikéw dolozenia wiekszej starannoéci w przedstawieniu twierdzen i formulowaniu wnioskow dowodowych.
Jakkolwiek postepowanie toczy sie w trybie wlasciwym dla spraw gospodarczych, to rola Sadu Wspodlnotowych
Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemyslowych nie ogranicza sie do prostego rozstrzygniecia o racjach stron. Sad
dokonuje normatywnej oceny podobienstwa wzoru i przeciwstawionego mu produktu pod katem naruszenia praw z
rejestracji wzorow wspolnotowych. Rzecza powodéw glownego i wzajemnego jest umozliwi¢é mu dokonanie pelnej i
wszechstronnej oceny.

Wobec nieprzedstawienia przez powodke gléwna kwestionowanych produktéow Sad dokonal oceny, odnoszac
wzor talerza do rysunku spodka zawartego w dokumentacji technicznej zlozonej przez pozwana gléwna/powddke
wzajemna, L. nie przeczyla bowiem, ze rysunek oddaje wyglad spodka, ktéry miat byé¢ kopia wzoru wspdlnotowego

nr (...).

Stwierdzajgc odmienne ogolne wrazenie jakie wywoluja wzor (...) i produkt P. (...), a zatem brak naruszenia, Sad
nie prowadzil postepowania dowodowego, odnoszacego sie do wykazania okoliczno$ci i zakresu naruszenia, a w
szczegblnosci szkody jaka mialaby byé¢ wyrzadzona powodce glownej w efekcie bezprawnych dzialah pozwanej
gléwnej. Okolicznoéci te nie byly bowiem istotne dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c.

O oddaleniu powédztwa gléownego zadecydowalo zatem uniewaznienie wzoru wspolnotowego nr
(...), wywohyaqgce skutek od daty rejestracji, brak dowodu przedtuzenia ochrony po 4 VIII 2009 r.
oraz stwierdzenie przez Sqd odmiennosci ogolnego wrazenia jakie wywohuyq wzér wspoélnotowy
nr (...). ( a contrario art. 89 ust. 1 rozporzqdzenia)

O kosztach procesu (zakresie powédztwa gléwnego) Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. —
odpowiedzialnosci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub
rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokoSci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art.

99 k.p.c.)

Oplaty za czynnoSci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreéla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Panstwa kosztoéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnoSci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter
sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe
zasadzenia oplaty stanowia okreSlone w rozdzialach 3-4 stawki minimalne. Oplata nie moze byé¢ wyzsza od
szeSciokrotnej stawki minimalnej, ani wartoSci przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysoko$¢ stawki minimalnej zalezy
od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Przy wartoéci przedmiotu sporu od (...) do (...) z stawki
minimalne wynosza(...). (§ 6 ust.1 pkt 5) W sprawach, w ktoérych przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji
minimalne wynagrodzenie wynosi (...) zL (§ 10 ust.1 pkt 18) Stawki te nie obejmuja oplat od dochodzonych lacznie
roszczen pienieznych. (§ 10 ust. 2)



Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika pozwanego gléwnego, wykonujacego zawod radcy prawnego, jest wynagrodzenie w minimalnej
wysokosci. ((...), tytulem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)



