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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2017 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczagcy SSO Beata Piwowarska
Protokolant sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2017 r. w Warszawie

z powoddztwa K. CORPORATION spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w

miejscowosci B.
przeciwko M. B. i M. S.

o zaptate

oddala powodztwo;
2. zasadza od K. CORPORATION spodfki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
miejscowosci B. na rzecz M. B. i M. S. jako wierzycieli solidarnych kwote 3617 (trzy tysigce

szeséset siedemnascie) ztotych tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.



UZASADNIENIE

10 maja 2016 r. K. Corporation spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
miejscowosci B. wniosta o zasgdzenie na jej rzecz od M. B. i M. S. — solidarnie: kwoty 70.000 z
tytutem odszkodowania i kwoty 30.000 zt tytulem zwrotu bezprawnie uzyskanych korzysci - z

odsetkami od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia zaptaty oraz zwrotu kosztéw procesu. (k.2-82)

Na rozprawie 20 czerwca 2016 r. petnomocnik powddki wyjasnit, ze roszczenia pieniezne
dotyczg okresu od 1 stycznia 2014 r. do 20 czerwca 2016 r., a ich wysokos¢ zostata okreslona
szacunkowo. Kwota 100.000 z! jest zaledwie czescig naleznych mu odszkodowania i bezpodstawnych
korzysci. Data, od ktorej zgda odsetek za opdznienie wynika z uptywu terminu wyznaczonego w
wezwaniu przedsgdowym. (k. 128, szacunek szkody k.155-165) Wobec wydania przez Urzad
Patentowy RP decyzji o uniewaznieniu wzoru przemystowego, petnomocnik powddki wskazat na
przepisy art. 18 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

jako na podstawe prawng dochodzonych roszczeh. (k.425-426)

M. B. i M. S. zazadali oddalenia powddztwa, jako bezzasadnego i nieudowodnionego, a takze
zwrotu kosztow procesu. Zarzucili, ze zarejestrowany na rzecz powodki wzor przemystowy ma
charakter funkcjonalny, a swoboda twércza projektanta tego rodzaju wzoréw jest bardzo ograniczona.
Wskazali na réznice wystepujgce pomiedzy wzorami stron sprawiajgce, ze w ogélnym oglgdzie
zorientowanego uzytkownika wzory te nie =zostang uznane za podobne. Podniesli zarzut
nieudowodnienia roszczen majacych wynikaé z dopuszczenia sie przez nich czynu nieuczciwej

konkurenciji stypizowanego w art. 13 lub zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (k.53-119, 425-426)

Sad ustalit:

Powstata w 2001 r. z przeksztatcenia spétki cywilnej M. . , W. O. ii L. J. K. Corporation
spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w miejscowosci B. prowadzi dziatalno$é
gospodarczg m.in. w zakresie produkcji maszyn dla rolnictwa i lesnictwa, naprawy i konserwac;ji
maszyn, produkcji narzedzi, opakowan i wyroboéw z tworzyw sztucznych; sprzedazy hurtowej i
detalicznej i hurtowej maszyn, urzgdzeh rolniczych oraz dodatkowego wyposazenia. (dowdd: odpis z

rejestru przedsiebiorcéw KRS k.15-18)

2 czerwca 2010 r. spdtka K. Corporation zgtosita do rejestracji w Urzedzie Patentowym

Rzeczypospolitej Polskiej wzor przemystowy na zbiornik cieczowy opryskiwaczy:
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m.in. w postaci $redniego zbiornika wykonanego z polipropylenu o pojemnosci 6,0 | (figura 7.). Jako

cechy istotne wzoru przemystowego wskazata:

e korpus w ksztatcie lekko zwezajgcego sie ku gérze stozka, o szerokiej podstawie, ktéry na
wysoko$ci nieco mniejszej niz 0,6 wysoko$ci zbiornika przechodzi w stozek Sciety o wiekszym kacie
rozwarcia, zakonczony czescig cylindryczng o wysokosci nieco wigkszej niz wysokosé stozka
Scietego, przy czym czesc¢ cylindryczna jest zaopatrzona na koncu w gwint, a na powierzchni stozka
Scietego sg wykonane pierscieniowo dwa przetloczenia, przy czym w obszarze wyzszego
przettoczenia znajdujg sie dwa symetrycznie rozstawione ucha,

e w pltaszczu zbiornika, wzdluz tworzacej stozkéw, od podstawy do konca gwintu, znajduje sie
potprzezroczysty, barwy mlecznej, pas wskaznikowy o niewielkiej szerokosci,

e wysoka podstawa, o wysokos$ci okoto 5,5 razy mniejszej niz wysoko$¢ zbiornika, ma ptaskie dno
poszerzone symetrycznie wystajgcymi na boki stabilizatorami oraz dolny kotnierz wzmacniajacy, a na
boku stanowigcym przedtuzenie dolnej czesci stozka korpusu sg wykonane pierscieniowo dwa karby,
przy czym miedzy karbami znajduje sie ucho asymetrycznie umieszczone w plaszczyznie symetrii

poprowadzonej przez ucha korpusu.

Wz6r zostat zarejestrowany 20 wrzeénia 2010 r. (Rp.16475), o czym opublikowano 31 maja 2011 r. w
Wiadomosciach Urzedu Patentowego nr 5/2011. (dowdd: odpis $wiadectwa rejestracji, wydruk z bazy

uprp.pl i wycigg z rejestru praw z rejestracji wzorow przemystowych k.23-29, 166, 209-229)



Wzor przedstawiony jako figura 7. i 7a (zbiornik o pojemnosci 6 1) jest wykorzystywany przez
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|

uprawniong w produkcie Jest on obecny na rynku od 1991-1992 ., z
niewielkimi modyfikacjami w latach 2010-2011 dotyczacymi pewnych funkcjonalnosci. (bezsporne —
oswiadczenia petnomocnika powddki k.128, 136-137, faktury k.151-152, fotografie k.153-154, nagrody
k.171-173, materialy promocyjne i reklamowe k.174-208, zeznania B. P. k.336 - transkrypcja k.350-

358)

Decyzjg wydang w dniu 13 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt Sp. 261.2016 na wniosek M.
B. i M. S. Urzad Patentowy RP stwierdzit niewazno$¢ wzoru przemystowego zarejestrowanego na
rzecz spotki K. Corporation pod nr Rp.16475, ze wzgledu na brak indywidualnego charakteru. W
ocenie Urzedu, zarejestrowany wzér jest podobny do wzoréw uzywanych wczesniej przez uprawniong
w tego rodzaju produktach, tak, ze nie wywotuje on na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
0ogolnego wrazenia niz wczesniejsze wzory, w szczegodlnosci Orion Super Pro (w ofercie od 10
sierpnia 2009 r.). Wzdr wczesniejszy realizuje cechy okreslone jako istotne (zbiezno$¢ ksztattu
korpusu zbiornika i podstawy stabilizujgcej), z wylgczeniem tych, kitdére nalezy uznaé za
determinowane funkcjg techniczng produktu (przezroczysty pas wskaznikowy o niewielkiej szerokosci
w ptaszczu zbiornika, ucha stuzgce do zainstalowania tasmy umozliwiajgcej noszenie opryskiwacza
na ramieniu). (dowdd: wniosek k.235-261, decyzja i protokdt rozprawy k.407-412, decyzja z
uzasadnieniem k.477-483)

M. B. i M. S. wspdlnicy spétki cywilnej B. w siedzibg w M. deklarujg prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej w zakresie public relations i komunikacji. (dowdd: informacje z CEIDG k.19-22)
Faktycznie zajmujg sie handlem. W 2015 r. jednokrotnie zaimportowali z Chin i wprowadzili do obrotu

reczne opryskiwacze cisnieniowe, sadownicze, plecakowe o pojemnosci 6 .,



o0 wygladzie: w tgcznej liczbie pieciuset sztuk o wartosci 12.050 zt.
Byly one oferowane do sprzedazy na stronie internetowej pod adresem B. polska.com, na portalu
aukcyjnym allegro oraz za posrednictwem dystrybutoréw. Zaréwno na produkcie, jak i w informacji o
nim oraz w instrukcji obstugi widnieje wyrazne oznaczenie pochodzenia - B. POLSKA (dowdd: print
screeny ze stron internetowych k.30-37, 42-45, 60-82, 139-148, faktury i rachunki k.38-41, instrukcja
obstugi k.149, zeznania swiadka M. M. k.268 — transkrypcja k.321-330, zeznania M. S. i M. B. k.336 -
transkrypcja k.358-372, odwiadczenia k.383, 391, wykaz k.394-395, dokumentacja importowa k.396-

400)

Produkty stron majg podobny ksztatt i kolorystyke, poniewaz jednak sg wyraznie oznaczone
nie istnieje ryzyko wprowadzenia nabywcéw w btad co do ich pochodzenia. (ocena sgdu dokonana na

podstawie fotografii k.46-50 i dowodow rzeczowych)

Pismem z 28 lipca 2015 r. spotka K. Corporation wezwata pozwanych do zaniechania
naruszen, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci i zaptaty odszkodowania w kwocie 1.500.000
zt. (dowdd: wezwanie z dowodem doreczenia 10/08/2015 r. k.51-55) W odpowiedzi pozwani poinfor-
mowali powddke o zaprzestaniu sprzedazy opryskiwaczy o kwestionowanym wyglgdzie. Odmaowili
spetnienia zgdanh zapfaty, jako bezpodstawnych. (dowdéd: pismo k.56-59) Produkty byty jednak stale
obecne na rynku w ofercie roznych dystrybutoréw. (dowdd: print screeny k. 60-82)

Spétka K. Corporation zdecydowata sie na wystgpienie z Zgdaniami pienieznymi
wynikajacymi z naruszenia jej prawa wylgcznego do wzoru przemystowego oraz intereséw
gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji. Wbrew nakazowi wynikajgcemu z art. 217 § 2 i art.
207 § 6 k.p.c. nie przedstawita jednak w pozwie twierdzen i dowoddéw, ktére byty konieczne dla

wykazania stusznosci jej raciji.



Twierdzgc o przystugujgcym jej prawie do wzoru przemystowego nie przedstawita Swiadectwa
rejestracji w wersji umozliwiajgcej Sgdowi ustalenie przedmiotu ochrony, uzupetnita to dopiero w toku
postepowania, w zaden jednak sposdb nie usprawiedliwiajgc opdznienia. Ztozenie dokumentu jest
jednak w sprawach o naruszenie praw do wzoru przemystowego lub wspdlnotowego nie-
wystarczajgce, powddka powinna byta przedstawi¢ twierdzenia i dowody umozliwiajgce ustalenie
zakresu ochrony, w szczegolnosci dotyczgce cech funkcjonalnych wzoru, stanu sztuki, zakresu
swobody tworczej. Zadaniu temu — w ocenie Sgdu - nie sprostata. Zawnioskowana przez nig opinia
Instytutu Wzornictwa Przemystowego nie mogta zrekompensowaé braku twierdzen i dowoddw, tym
bardziej, ze powotana byta na okolicznosci niewymagajgce wiadomosci specjalnych, podlegajgce
ocenie normatywnej sadu (podobieAstwo wzoru zawartego lub zastosowanego w produkcie
pozwanych do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoddki, ryzyko konfuzji). Dopuszczenie tego
dowodu statoby w sprzecznosci z obowigzujgcymi regutami oceny naruszen praw do wzoréw
przemystowych i wspoélnotowych oraz regut uczciwej konkurencji. Co wiecej, prowadzitoby do
przerzucenia na biegtych (lub instytut naukowo-badawczy) obowigzku zgromadzenia materiatu

dowodowego niezbednego do oceny zakresu ochrony wzoru i naruszenia.

Powddka nie przedstawita twierdzen i dowodoéw, ktére umozliwityby Sgdowi ustalenie, ze
pozwani naruszyli jej prawo do wzoru przemystowego i okreslony interes gospodarczy. Powotujgc sie
na kumulacje podstaw prawnych nie dostrzegta, ze wykazywanie pierwszenstwa rynkowego
opryskiwacza ORION zaprzecza waznosci wzoru przemystowego, co tez zostato potwierdzone
decyzjg Urzedu Patentowego RP z 13 stycznia 2017 r. Roszczenia wynikajgce z naruszenia prawa do

wzoru nr Rp.16475 nalezato zatem uznac¢ za nieusprawiedliwione co do zasady.

W sprawach dotyczgcych naruszen praw do wzoréw przemystowych powodowie zwykle
powotujg sie na kumulatywng ochrone prawa z rejestracji przepisami ustawy z 30 czerwca 2000 r.
prawo wiasnosci przemystowej, interesu gospodarczego przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czasami takze utworu prawem autorskim. Nalezy jednak
wyjasnié, ze w kazdym przypadku mamy do czynienia z odmiennym przedmiotem ochrony, rézne sg
wiec okolicznosci istotne z punktu widzenia oceny naruszenia. Bez wzgledu na poglad dotyczacy
charakteru takiej kumulacji, powoda obcigza obowigzek przedstawienia witasciwych twierdzen i
dowodéw na poparcie kazdego ze zgtaszanych roszczen. Nieuprawnione jest twierdzenie, ze

naruszenie prawa formalnego stanowi w kazdym wypadku czyn nieuczciwej konkurencji.

Z tego rodzaju uproszczeniem mamy do czynienia w tym postepowaniu. W dosé skrétowym
uzasadnieniu pozwu (na stronach 6-8) spdtka K. Corporation odwotata sie do tresci przepisow i
pogladdw orzecznictwa (nie do konca trafnego, bo dotyczgcego wzoru uzytkowego), nie odnoszac ich
w zaden sposob do okreslonych okolicznosci faktycznych. Zabrakio natomiast twierdzen
umozliwiajgcych okreslenie zakresu ochrony zarejestrowanego wzoru przemystowego oraz
przedmiotu ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stwierdzenie, ze
pozwani dopuscili sie ,tzw. konkurencji pasozytniczej’ jest niepopartym faktami, a tym bardziej
dowodami, zarzutem. Préba uzupetniania argumentacji w toku postepowania nie moze by¢ uznana za
udang, powodka nie wskazata bowiem jednoznacznie na jakiego rodzaju dobru pasozytowali pozwani,

odwotujgc sie generalnie do catego swego dorobku i pozycji rynkowe;.



Nalezy wyjasni¢, ze postepowanie w sprawach o ochrone prawa wiasnosci przemystowej
wymaga od strony, szczegdlnie zas powoda, na ktérym z reguty spoczywa ciezar dowodu, zgodnie z
zasadg wyrazong w art. 6 k.c., szczegdlnej starannosci w przedstawianiu twierdzen i dowodéw. Nawet
jesli powdd jest przekonany o stusznosci swoich racji i wydaje mu sie (jak w niniejszej sprawie), ze
pozwany dopuszcza sie ewidentnego naruszenia, to powinien dowodnie wykaza¢ zasadnos¢ swych
roszczen. Sad nie moze kierowac sie wrazeniami, odstepujgc od regut wypracowanych na gruncie
obowigzujgcych przepiséw, w kazdym przypadku zobligowany jest dokonaé analizy zaoferowanego

mu materiatu dowodowego, by stwierdzi¢, czy mamy do czynienia z naruszeniem, czy tez nie.

Niezwykle istotne znaczenie w tego rodzaju sprawach majg twierdzenia stron. Rozstrzygajgc o
naruszeniu sgd nie zawsze opiera sie na ustaleniach faktycznych majgcych oparcie w dowodach.
Przeciwnie, ocena normatywna wigze sie z przekonaniem sgdu (np. o istnieniu ryzyka konfuzji konsu-
menckiej, czy ogoélnym wrazeniu jakie na zorientowanym uzytkowniku wywotujg przeciwstawiane
sobie wzory), w ktérym dowody sg tylko punktem wyjscia. Rzeczg stron, szczegodlnie tam, gdzie wzoér
odnosi sie do specjalistycznego produktu, petnigcego okreslong funkcje techniczng, jest wyjasnienie

wszelkich kwestii majgcych znaczenie dla ustalenia zakresu ochrony i stwierdzenia naruszenia.

Nalezy pamietaé, ze prawo do wzoru przemystowego uzyskuje sie w trybie rejestraciji, kiedy to
urzad nie bada nowosci, indywidualnego charakteru ani funkcjonalnosci wzoru. Jego przedstawienie w
Swiadectwie i ewentualny opis stuzg ustaleniu przedmiotu ochrony, jednak jej zakres bywa zwykle
odmienny, determinowany stanem sztuki, funkcjonalnoscig, a przede wszystkim zakresem swobody
tworczej projektanta tego rodzaju wzoréw. W skrajnych wypadkach moze sie okazaé, ze formalnie
zarejestrowany wzér przemystowy w istocie nie podlega ochronie. Powinien to uwzgledni¢ uprawnio-

ny, nie ograniczajgc sie do przedstawienia w pozwie swiadectwa rejestracji i produktu pozwanego.

Sad zwazyt:
1. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemystowego:

Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 p.w.p., wzorem przemystowym jest nowa i posiadajgca
indywidualny charakter posta¢ wytworu lub jego czesci, nadana mu w szczegdlnosci przez cechy linii,
konturéw, ksztattéw, kolorystyke, strukture lub materiat wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wzér
uwaza sie za nowy, jezeli przed data, wedtug ktdrej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania prawa z
rejestracji, identyczny wzér nie zostat udostepniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub
ujawnienie w inny sposob. Wzdr uwaza sie za identyczny z udostepnionym publicznie takze wéwczas,
gdy rézni sie od niego jedynie nieistotnymi szczegdtami. (art. 103 ust. 1 p.w.p.) Wz6ér odznacza sie
indywidualnym charakterem, jezeli ogélne wrazenie, jakie wywotuje na zorientowanym uzytkowniku,
rézni sie od ogolnego wrazenia wywotanego na nim przez wzor publicznie udostepniony przed datg,
wedilug ktérej oznacza sie pierwszenstwo. (art. 104 ust. 1 p.w.p.) Przy ocenie indywidualnego
charakteru wzoru przemystowego bierze sie pod uwage zakres swobody twdrczej przy opracowywaniu

wzoru. (ust. 2 art. 104 p.w.p.)



Wobec udzielenia jej prawa z rejestracji decyzjg Urzedu Patentowego RP, spodtka K.
Corporation mogta domagac sie ochrony przed uzywaniem przez osoby trzecie — bez jej zgody —
wzoru identycznego lub podobnego, ktéry na zorientowanym uzytkowniku nie wywotuje odmiennego
0golnego wrazenia (art. 105 ust. 4 p.w.p.), stosownie bowiem do art. 105 ust. 2 i 3, przez uzyskanie
prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wytgcznego korzystania z wzoru przemystowego w
sposob zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, moze tez zakazac
osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania
wytworu, w ktérym wzor jest zawarty badz zastosowany, lub sktadowania takiego wytworu dla takich
celéow. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego ogranicza sie przy tym do wytwordw tego rodzaju, dla

ktérych nastgpito zgtoszenie. (ust. 5 art. 105 p.w.p.)

Przy rozstrzyganiu sporéw o naruszenie praw z rejestracji wzorow przemystowych sady
powinny sie kierowa¢ zasadami wypracowanymi w orzecznictwie sgdéw unijnych dotyczgcym wzoréw
wspolnotowych, szczegdlnie w kwestiach zasadniczych: definicji zorientowanego uzytkownika,
nowosci i indywidualnego charakteru wzoru, podobiehAstwa wzoréw, zakresu swobody twoérczej, a w
konsekwencji sposobu oceny naruszenia mamy tu do czynienia z tozsamymi rozwigzaniami. Bedzie to
tez zgodne z zasadg prowspdlnotowej wykfadni przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtasnoSci
przemystowej stanowigcej implementacje dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw (DZ.U.UE L z 28/10/1998 r.).

Z naruszeniem mamy do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
zarejestrowanym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie
lub wystepowania pomiedzy nimi roznic zaledwie w nieznaczgcych szczegétach (brak nowosci). Przy
badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo doh wzoru przemystowego
ucielesnionego w kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguty co przy ocenie
indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiajg
one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie

produktéw.

Zgodnie z wyrokiem Sadu UE z 7/11/2013 r. wydanym w sprawie T-666/11 Budziewska /
Puma, ocena indywidualnego charakteru wzoru wspélnotowego wynika zasadniczo z cztero-

etapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktérych wzér ma byé zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw oraz ich przeznaczenia, atakze - poprzez
odniesienie do zorientowanego uzytkownika - stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia
uwagi wykazywanej przy porownywaniu — bezposrednim (jesli to mozliwe) poszczegdinych wzorow,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania przeciwstawianych wzoréw z uwzglednieniem wilasciwego sektora,

swobody tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego przez wzory na zorientowanym uzytkowniku.

Zorientowanym (uswiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majgcy
lepszg znajomos$¢ przedmiotu. Nie jest to sam twoérca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej
dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M.
Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad



Sgdowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07
PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09
Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie
T-10/08 Kwang Yang Motor).

Zorientowanym uzytkownikiem opryskiwaczy jest osoba czesto stykajgca sie z tego rodzaju
produktami — posiadacz gospodarstwa ogrodniczego lub sadowniczego wykonujgcy w nim prace
pielegnacyjne, czy jak przyjat w decyzji z 13/01/2017 r. Urzad Patentowy RP, sprzedawca w sklepach
detalicznych i hurtowniach oferujgcych artykuty z branzy ogrodniczej i rolniczej. Ze wzgledu na rodzaj
produktu, nalezy uzna¢, ze uzytkownik taki ma swiadomos¢ cech funkcjonalnych ograniczajgcych z

pewnoscig zakres swobody tworczej i zna stan wzornictwa (rodzaje opryskiwaczy dostepne na rynku).

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach
0 naruszenie znaku towarowego, w ktorych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu
widzenia modelowego konsumenta, do kompetencji sagdu nalezy ocena odmiennosci lub jej braku
ogoélnego wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym uzytkowniku wywotujg przeciwstawiane sobie
wzory. (por. wyrok Sgadu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch)
Kompetencje sadu w tym zakresie nie moga by¢ w zadnym razie cedowane na biegtego. (inaczej Sad
Najwyzszy w wyroku z 23/10/2007 r. Il CSK 302/07)

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w
dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sgdu
UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobienstwa /
odmiennosci ogdlnego wrazenia, jakie wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzoér
uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie
przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposdb, w jaki powdd uzywa wzoru, jest bez znaczenia
dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma
watpliwosci co do jego tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajgcego
go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze poréwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji
konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie klient, zachowujgcy w pamieci znak
uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poréwnania —
w ocenie normatywnej - dokonuje sie w sposéb bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzor ... s.273-
360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w
sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z
16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)
Bez znaczenia sg zatem oznaczenia wytworcy, jego znaki towarowe, czy petna informacja handlowa,

ze wskazaniem pochodzeniu produktu.

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkdéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje
panujgce w modzie, czy gusta nabywcow. Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy
okresla¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwo$ciami wynikajacymi z

funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego zastosowanie.



Poréwnania ogodlnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc
wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktére sg typowe i wspodlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na
wiasciwosciach, ktére sg wyrazem twoérczej swobody lub odbiegajg od normy. (por. wyroki z
22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose
Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 13/11/2012 r. w sprawach
potgczonych T-83/11 i T-84/11 Antrax It)

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegdtéw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas,
gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie mogt by¢ zindywidualizowany
(uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzoér
wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeri geograficznych w

Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Poréwnanie catosciowego wrazenia wywieranego przez wzory musi stanowi¢ synteze i nie
moze ograniczac¢ sie do analitycznego wykazu podobienstw i réznic. Pordwnanie to musi dotyczy¢
wytgcznie elementéw faktycznie chronionych, z pominigciem cech wylgczonych z ochrony. Musi
obejmowaé wzory w zarejestrowanej postaci, przy czym nie mozna wymagac¢ od wnoszgcego 0O
uniewaznienie przedstawienia graficznego wzoru, na ktéry sie powofal, porownywalnego z tym
zawartym w zgtoszeniu do rejestracji zakwestionowanego wzoru. Nie stanowi btedu wziecie pod
uwage, tytutem przyktadu przy dokonywaniu poréwnania, produktow faktycznie znajdujgcych sie w
obrocie i odpowiadajgcych tym wzorom w zarejestrowanej postaci. (por. wyrok Sgdu UE z 7/11/2013 r.

w sprawie T-666/11 Budziewska / Puma)

Przepis art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. stanowi, ze uprawniony do wzoru
przemystowego, ktdrego prawo zostato naruszone, lub osoba, ktdérej ustawa na to zezwala, moze
zgdaé od naruszajgcego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w
razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

1) nazasadach ogdlnych albo
2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru.

Z opisanych wyzej wzgledow dotyczgcych niewykazania i nieudowodnienia okolicznos$ci
decydujgcych o ustaleniu zakresu ochrony wzoru i ocenie jego naruszenia Sad uznal roszczenia
oparte na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. za nieusprawiedliwione co do zasady.
Podstawg odmowy udzielenia ochrony wzorowi przemystowemu nr Rp.16475 bedzie takze
stwierdzenie jego niewaznosci ze skutkiem ex tunc w momencie, gdy decyzja Urzedu Patentowego
RP zyska walor prawomocnosci. Poniewaz jednak nie bylaby to wytgczna podstawa oddalenia
powddztwa, Sad zdecydowat o rozstrzygnieciu sporu nie zawieszajgc postepowania do czasu

zakohczenia postepowania uniewaznieniowego.
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2. Zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci:

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p., uprawniony do wzoru
przemystowego, ktérego prawo zostato naruszone moze zgda¢ wydania bezpodstawnie uzyskanych
przez naruszajgcego korzysci. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo
podobienstwa terminologii nie jest ono tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art.
405 i nast. k.c. Jest niezalezne od winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O
uwzglednieniu roszczenia decydowac bedzie stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego uzywania
wzoru przemystowego - pozwany uzyskat korzys¢ (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por.

A.Szewc Naruszenie wtasnosci przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposbb obliczenia korzysci wywotuje spory doktrynalne, ich podstawe stanowi jednak zawsze
przychéd uzyskany przez naruszyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez
naruszyciela przychodu poniesionych przezen kosztéw i ich wysokosci. Wg zwolennikéw penalnego
charakteru obowigzku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci, kosztow w ogole sie nie odlicza.
Przeciwne stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzysci o koszty, ktérych poniesienie — przy
racjonalnie podejmowanych dziataniach — byloby w kazdym wypadku konieczne. Obowigzek
udowodnienia ich poniesienia — co do zasady i wysoko$ci — obcigza naruszyciela, zgodnie z ogdlng

regutg rozktadu ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c.

Wystepujac z pozwem spétka K. Corporation oszacowata korzysci jakie z naruszenia jej
prawa do wzoru przemystowego na 30.000 zt. Kwota ta nie miata zadnego uzasadnienia w faktach i
dowodach wskazujgcych na wysokos¢ importu i sprzedazy przez M. B. i M. S. opryskiwaczy B.
POLSKA. Jakkolwiek zazagdata ona udzielenia przez pozwanych informacji i przedstawienia
dokumentow [pkt 2) na stronie 3 pozwu], to po ich udostepnieniu powddka nie przedstawita zadnych

twierdzen, w szczegodlnosci nie zweryfikowata zasadnosci roszczenia z pkt 2., co do jego wysokosci.

Nalezy wyjasni¢, ze w tego rodzaju sprawach obliczenie korzysci stanowi proste dziatanie
matematyczne i nie wymaga wiadomosci specjalnych. Whniosek spétki K. Corporation o dopuszczenie
dowodu z opinii biegtego nie zastugiwat zatem na uwzglednienie. Jesli uznataby ona, ze informacje
lub dokumenty przedstawione przez pozwanych sg z jakich$ przyczyn niewiarygodne, powinna zgtosic
stosowne zarzuty lub wystgpi¢ z wnioskiem o zobowigzanie pozwanych do udzielenia informacji w
trybie art. 286" p.w.p. Nie jest rolg biegtego weryfikacja danych udostepnionych przez naruszyciela i
jego dokumentacji ksiegowej. Roszczenie z pkt 2. oparte na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art.

292 p.w.p. nalezy uznaé¢ za nieudowodnione takze co do wysokosci.

3. Naprawienie szkody wynikajgcej z naruszenia:

Przepis art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. stanowi, ze w razie zawinionego naruszenia
uprawniony do wzoru przemystowego moze zgda¢ naprawienia wyrzadzonej przez naruszajgcego
szkody:

1) nazasadach ogdélnych albo
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2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciezar dowodu spetnienia wszystkich przestanek odpowiedzialnosci
odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazaé fakty i przedstawi¢ dowody
na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i zwigzku przyczynowego pomiedzy zdarzeniem a szkodaq.
Konieczne jest takze udowodnienie przezen winy, bedacej ujemng oceng zachowania sie sprawcy
szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie sie niewlasciwe, niezgodne z prawem lub
zasadami wspoizycia spotecznego (bezprawnos$¢ — sprzecznos$¢ zachowania z szeroko rozumianym
porzadkiem prawnym — nakazéw i zakazéw wynikajacych z norm prawnych, moralnych,
obyczajowych). Element subiektywny polega na umys$inosci lub niedbalstwie (niedotozeniu nalezytej
starannosci). Ujemna ocena postepowania danej osoby, w poréwnaniu do stosowanego wzorca
uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny zwigzek przyczynowy miedzy dziataniem lub zaniechaniem
sprawcy a powstaniem szkody jest konieczng przestankg odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

Zachodzi on tylko wtedy, gdy okreslona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewni¢ catkowitg kompensate doznanego uszczerbku majgtkowe-
go w granicach normalnego zwigzku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjetym pogladem,
szkodg jest powstata wbrew woli poszkodowanego réznica miedzy obecnym jego stanem majgtkowym
a stanem jaki zaistniatby gdyby nie nastgpito okreslone zdarzenie. Polega ona na stracie jakg poniost
poszkodowany (damnum emergens) albo pozbawieniu go korzysci, ktére mégtby uzyska¢ gdyby mu
szkody nie wyrzgdzono (lucrum cessans). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasade petne
odszkodowanie, podlegajgce ograniczeniom wynikajgcym z: granic odpowiedzialno$ci wyznaczonych
przestankg adekwatnego zwigzku przyczynowego, przepisow szczegolnych (m.in. art. 362 k.c.
przewidujgcego zmniejszenie obowigzku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia sie

poszkodowanego do jej powstania lub zwiekszenia) i miarkowania odszkodowania (ius moderandi).

Wysokos¢ szkody okresla sie przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzgledniajgcej
warto$¢ naruszonych dobr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadg art. 6 k.c.,
udowodnienie jej wysokosci obcigza poszkodowanego. W sytuacji, gdy doktadne wykazanie
wysokos$ci szkody jest niemozliwe lub nader utrudnione i powdd nie jest w stanie tego zrobi¢ pomimo
uzycia wszystkich mozliwych srodkéw dowodowych (a w szczegdlnosci opinii biegtego) sad ustala
odszkodowanie wg wiasnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstgpienie od ogdlnej zasady

udowodnienia w sposéb Scisty i doktadny elementéw zgdania wyrazajgcych sie w kategorii wysokosci.

Dochodzenie na drodze sadowej roszczen odszkodowawczych sprawia z reguly powazne
problemy, stgd uprawnieni najczesciej ograniczajg sie do zgdania sankcji zakazowych i usunigcia
skutkdw naruszen w sposob okreslony w art. 286 i art. 287 ust. 2 p.w.p. Jesli jednak zdecydujg sie na
zgdanie naprawienia szkody, powodowie muszg uwzgledni¢ konieczno$¢ udowodnienia jej powstania,
zakresu (wysokosci), zwigzku przyczynowego pomiedzy szkodg a dziataniem pozwanego

stanowigcym naruszenie, a nade wszystko winy naruszyciela.

12



Obowigzujgce przepisy nie dajg podstaw do uznania, ze kazde naruszenie wigze sie z
uszczerbkiem majagtkowym po stronie uprawnionego. Optaty licencyjne, o ktérych mowa w art. 287
ust. 1 p.w.p. nie stanowig ryczattowego zadoséuczynienia, stuzg jedynie okresleniu wysokosSci
odszkodowania, szczegdlnie tam gdzie prawo wiasnosci przemystowej jest licencjonowane,
uprawnionemu nalezy sie wiec okreslona kwota, na jakg mogtby liczy¢, gdyby pozwany zawart z nim

umowe uprawniajgcg go do korzystania z prawa wytgcznego w okreslonym zakresie.

Praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, ze powodowie zwykle nawet nie
starajg sie wykazac¢ szkody, przyjmujgc zatozenie, iz nalezy im sie optata licencyjna, ktdrej wysokos$é
okresli biegty. Z takg sytuacjg mamy tez do czynienia w tym postepowaniu. Z zeznan swiadka M. M. i
B. P. wynika, ze wzor przemystowy nr Rp.16475 nie jest licencjonowany. Zeznania te, pozostaty
materiat dowodowy ani nawet twierdzenia nie wskazujg na to, ze skutkiem dziatan pozwanych (import
i sprzedaz 500 opryskiwaczy B. POLSKA o wartosci 12.050 zt) powddka poniosta jakgkolwiek szkode.
Jej wykazaniu nie moze stuzyé opinia biegtego wnioskowana na okoliczno$¢ zasad wyliczania optaty
licencyjnej i wysokosci opfaty, ktéra bytaby nalezna tytutem udzielenia zgody na korzystanie z wzoru

przemystowego Rp.16475.

W przekonaniu Sadu, optaty licencyjne powinny stanowi¢ podstawe wyliczenia
odszkodowania tylko w tych przypadkach, gdy powdd licencjonuje przystugujgce mu prawo wiasnosci
przemystowej lub, gdy na okreslonym rynku produktowym licencjonowanie jest na tyle powszechne, a
dane o wysokosci optat ujawniane, ze mozna okresli¢ ich $rednig wysoko$¢. Ze tak jest w przypadku
opryskiwaczy powddka nawet nie stara sie przekonywaé. Dodatkowe watpliwosci budzi mozliwos¢
opracowania przez biegtego opinii w sytuacji, gdy (co wynika z zeznan M. P.) na rynku polskim jest
zaledwie dwéch znaczgcych producentéw opryskiwaczy. Nawet wiec jesli spétka M.  licencjonuje
przystugujgce jej prawa do wzoréw przemystowych (o ile w ogdle takie ma) i ujawnia wysoko$¢ optat
licencyjnych (jesli by tak byto, powédka mogta bez przeszkéd sama je wskazacd), to ich stawki trudno

uznaé za rynkowe i stosowaé wprost do wzoru przemystowego powddki.

Sad pragnie wyjasnic¢, ze w opiniach sporzadzanych przez biegtych w sprawach o naruszenie
praw wtasnosci przemystowej biegli bardzo rzadko odwotujg sie do konkretnych, weryfikowalnych co
do ich prawdziwosci danych. Zwykle ograniczajg sie do stwierdzenia, ze opfata wynosi okreslony % od
wysokos$ci sprzedazy. Budzi to uzasadnione zastrzezenia i dyskwalifikuje opinie, jak chodzi o ich
przydatnos¢ do okredlenia odszkodowania. Taka sytuacja nie ogranicza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania przez powoda, ktéry powinien po prostu udowodni¢ wyrzgdzenie mu szkody i jej

wysoko$¢ na zasadach ogdlnych.

Zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawac¢ wyjasnienia
co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki
nieprzedstawienia dowodu obcigzajg te strone, kitdra nie dopetnita cigzacego na niej obowigzku.
(wyrok Sgadu Najwyzszego z 15/07/1999 r. | CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a
twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno byé udowodnione
przez strone je zgtaszajgcyg. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22/11/2001 r. |
PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)
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Zwazywszy, ze powodka nie udowodnita wyrzadzenia jej szkody, winy pozwanych ani zwigzku
przyczynowego miedzy ich dziataniem, a szkodg roszczenie z pkt 1. oparte na podstawie art. 287
ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. nalezato uzna¢ za nieudowodnione co do zasady i co do

wysokosci.

4. Naruszenie regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsigbiorce dominujacej pozycji
rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-
Lub.1999/1/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sad Najwyzszy
stwierdzit m.in., ze zafozeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej
sity przedsiebiorcy oraz jej oddziatywanie na krgg odbiorcéw. Chodzi o rozgraniczenie miedzy
dziataniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczajgcym poza ustanowione reguty, nie za$ o
ochrone konkretnego osiggniecia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidfowo$ci zachowania
sie i dziatania podmiotow gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na
réwnych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolnosci gospodarczej uzasadnia (...)
poszukiwanie rownowagi miedzy wolnoscig rynku i swobodg obrotu a celami ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, okre$lonymi w art. 1.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniost okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnos¢

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

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

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

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane

jest kumulatywnym spetnieniem nastepujacych przestanek :

O czyn ma charakter konkurencyjny,
O narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

O jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktdry jednak niekoniecznie musi mie¢ swiadomosé
skutkow jakie rzeczywiscie moze wywrze¢, bez znaczenia jest przewidywanie przezen mozliwosci
naruszenia intereséw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wylgcznie dziatania zewnetrzne,
adresowane do innych uczestnikbw wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientow dla

oferowanych przez nich towaréw przez zwigkszenie witasnej efektywnosci gospodarczej bagdz
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ostabienie cudzej. Zagrozenie intereséw musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one byc¢
zdolne wywiera¢ wplyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentdw),
niekorzystnie oddziatywa¢ na ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym
sposob, w jaki dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek
wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego intereséw gospodarczych, a takze winy

naruszyciela obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurenciji.

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie obowigzujgcych przepisow, w szczegolnosci
u.z.n.k., przepisbw o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie doébr osobistych,
prawa wtasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje
rozumie¢ nalezy podobnie do zasad wspétzycia spotecznego, jako normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalnosci gospodarczej. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z dobrymi
obyczajami, decyduje catoksztalt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte $rodki i konsekwencje
przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem moze, ale nie musi byé zarazem sprzeczny z
dobrymi obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. (por. M.Kepinski Problemy
0godlne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i
Socjologiczny 1994/2/1)

Pojecie dobrych obyczajéw odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym,
przywigzujgcym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania
przedsiebiorcow w dziatalnosci gospodarczej, odchodzgc od dokonywania oceny z punktu widzenia
ogolnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowito poczucie godnosci ogétu ludzi
mys$lagcych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe
stosowane w dziatalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sgadu Najwyzszego z 26/09/2002
r. I CKN 213/01 OSNC 2003/12/169) Sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna,
podlega ocenie sadu z punktu widzenia tredci, motywdéw i celu dziatania konkurencyjnego.
Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami sg dziatania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami

uznanymi przez dang spotecznosc¢, obowigzujgcymi w okreslonym srodowisku.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfada¢ tak, ze ogdine okreslenie i
przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:
a wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
a wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-
17, a klauzula generalna petni funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegolnych. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie
wykazuje ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami),

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.
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Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie
gotowego produktu, polegajgce na tym, ze za pomocg technicznych $rodkéw reprodukcji jest
kopiowana zewnetrzna jego postac, jezeli moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do tozsamosci
producenta lub produktu. Niedozwolone nasladownictwo moze [...] nie tylko dotyczy¢ identycznosci
kopii i oryginatu, ale da sie takze rozciggngc¢ na przypadki odmiennos$ci wymiarow. Wystarczy taki
stopien podobienstwa, ktéry spowoduje, ze przecietny nabywca na podstawie cato$ciowego wrazenia
nie odrézni produktu wtérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do wyroku Sgdu Najwyzszego
z dnia 11/07/2002 r., | CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientow w
btad co do tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktow
wytwarzanych przez innego przedsigbiorce prowadzitby do powstania nieograniczonego zadnym
terminem monopolu eksploatacji okreslonego rozwigzania technicznego i uniemozliwiatby lub co
najmniej utrudniat wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom, prowadzgcym podobng dziatalnosc.
Pozostawatoby to w sprzecznosci z porzgdkiem prawnym opartym na zasadzie wolnosci gospodarczej
i regutach uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsiebiorcy, nie
korzystajacego ze szczegodlnej ochrony jego praw wylacznych, nie jest sprzeczne z regutami
konkurencji i nie uzasadnia przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sad
Najwyzszy w wyroku z 11/08/2004 r. || CK 487/03)

Do oceny mozliwosci wystapienia konfuzji miedzy poréwnywalnymi produktami przyjmuje sie
model nalezycie poinformowanego, uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. Tak okreslony
wzorzec nie moze by¢ jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy —
warunkow obrotu i realidow zycia gospodarczego. Mozliwosé konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1
u.z.n.k.,, zachodzi wéwczas, gdy dla przecietnego odbiorcy zewnetrzna postaé poréwnywanych
produktéw jest tego rodzaju, Zze nie jest mozliwe odrdznienie oryginatu od kopii. Nie jest konieczne,
aby oba produkty byty identyczne. Wystarczajgce jest podobienstwo na tyle wysokie, ze przecietny
nabywca, na podstawie ogolnego i catosciowego wyrazenia nie odréznia wyrobu nasladujgcego od
oryginalnego. Mozliwosci wystgpienia konfuzji nie wylgczajg przy tym drobne réznice wystepujace w
produktach obu stron. Ocene nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci
towarzyszacych wyborowi towaru przez klienta. Niewatpliwie znaczna rdéznica w jakosci
poréwnywalnych produktow, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu,
moze niekiedy wylgczaé mozliwos¢ konfuzji. (tak Sgd Najwyzszy w wyroku z 6/03/2014 r. V CSK
202/13) Wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwate
umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wytgcza
mozliwo$¢é wywotania btedu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sgd Najwyzszy
w wyroku z 14/11/2008 r. V CSK 162/08) Decydujgce znaczenie dla wytgczenia ryzyka konfuzji moze
mie¢ zatem odmienne opakowanie produktu, zawierajgce odrdzniajgce oznaczenia i informacje o jego
pochodzeniu. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 16/01/2009 r. V CSK 241/08)

W ustalonych okolicznosciach sprawy nie mozna uznaé, ze dziatanie pozwanych stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., opryskiwacze stron, jakkolwiek podobne,

sg bowiem bardzo wyraznie oznaczone. Pochodzenie produktow B. POLSKA wynika takze z tresci
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strony internetowej i instrukcji obstugi. Wyklucza to, zdaniem Sadu, mozliwosé wprowadzenia
nabywcow w btgd co do pochodzenia produktéw od stron postepowania.

Zwazywszy, ze ocena istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej na gruncie art. 13 ust. 1 u.z.n.k.
ma charakter normatywny, decyzja w tej mierze nie moze by¢ cedowana na biegtego lub instytut
naukowo-badawczy. Whniosek powoddki o dopuszczenie dowodu z opinii Instytutu Wzornictwa

Przemystowego w Warszawie podlegat zatem oddaleniu.

Dzialania pozwanych nie mozna takze uzna¢ za czyn nieuczciwej konkurencji zdefinio-
wany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jak przyjmuje Sad Najwyzszy, dobre obyczaje kupieckie wyrazajg sie
pozaprawnymi normami postepowania, ktdrymi powinni kierowac sie przedsiebiorcy. Ich tresci nie da
sie okresli¢ w sposdb wyczerpujgcy, poniewaz ksztattowane sg przez ludzkie postawy uwarunkowane
zarébwno przyjmowanymi warto$ciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwigzanymi z tym
praktykami zycia gospodarczego (wyrok z 2/01/2007 r., V CSK 311/06). Pojecie dobrych obyczajéow
konkretyzuje sie w okreslonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki
konkretnie dobry obyczaj doznat naruszenia wskutek dziatan przedsiebiorcy (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z 27/02/2009 r., V CSK 337/08)

W orzecznictwie przyjmuje sie szeroka interpretacje przestanki naruszenia lub zagrozenia
interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sadu Najwyzszego [...] interes przedsiebiorcy
uzasadniajgcy domaganie sie ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru.
Jest on stopniowalny w zaleznosci od podstawy i drogi ochrony, ktorg obierze uprawniony do ochrony
przedsiebiorca. Jezeli dochodzi on roszczen wyrownawczych musi zawsze wykazac konkretne zmiany
w sytuacji majgtkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jezeli natomiast
dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowan, w konkretnym stanie faktycznym sam
8posob naruszenia dobrych obyczajéow moze wystarczy¢ do uznania, Ze zachowania te co najmniej
zagrazajg interesom przedsiebiorcy domagajgcego sie ochrony. (wyrok z 14/10/2009 r., V CSK
102/09)

Dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie sie pod firme i renome
konkurencyjnego przedsiebiorstwa, lecz takze niewykorzystywanie cudzych osiggnie¢ w wypromowa-
niu nowego produktu dla zaistnienia w SwiadomoSci konsumentéw ze swoim, rodzajowo tozsamym,
wyrobem bez ponoszenia w tym celu wifasnych wysitkow i naktadéw finansowych. Taki obyczaj
wywodzi sie z zakorzenionej w polskim spoteczenstwie, i w kazdym razie zastugujgcej na aprobate,
normy moralnej, zgodnie z ktérg nikt nie powinien czerpac¢ nieuzasadnionych korzy$ci z cudzej pracy.
(wyrok Sadu Najwyzszego z 2/01/2007 r. V CSK 311/06, por. takze wyrok z 23/10/2008 r., V CSK
109/08).

Zgodnie z art. 3 ust. 1, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami wykorzystanie renomy cudzego produktu lub oznaczenia, jezeli zagraza lub narusza
interes innego przedsiebiorcy lub klienta, niezaleznie od tego, czy wprowadza konsumenta w btad. By
uzyska¢ ochrone przedsiebiorca powinien w pierwszym rzedzie wskazaé co chce chroni¢ (jakie

szczegOlne dobro). Nalezy wyjasni¢, ze klauzula generalna stuzy jako podstawa dochodzenia
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roszczen z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. tam, gdzie czyn pozwanego nie spetnia przestanek okreslonych w
przepisach szczegdlnych, w tym przypadku w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Moze tak by¢, ale nie musi,
zaleznie od tego, czy powdd wykaze przed sgdem, ze jego produkt obecny na rynku z wczesniejszym
pierwszenstwem wzgledem produktu pozwanego, jest znany i rozpoznawalny dzieki staraniom i
naktadom powoda, a uzywanie podobnego produktu (pomimo nieistnienia ryzyka konfuzji) przez
pozwanego, bez uzasadnionej podstawy, moze przynosi¢ mu nienalezng korzy$¢ z renomy

wczesniejszego produktu albo moze szkodzi¢ tej renomie.

Z oczywistych wzgledow wymaga to przedstawienia w postepowaniu sgdowym twierdzen i
dowoddw, czego nie uczynita w pozwie spotka K. Corporation. Twierdzenia i dowody zgtoszone w
replice wobec odpowiedzi na pozew byly sp6éznione, w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.c. Na marginesie
nalezy wyjasnié, ze zadanie ochrony wygladu produktu na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wymaga
uwzglednienia szeregu istotnych okolicznosci, ktérych w stanowisku spétki K. Corporation zabrakto.
W szczegdlnosci powinien byé przez nig wyraznie wskazany produkt referencyjny, udokumentowana
jego pozycja rynkowa oraz srodki jakie postuzyly w jej zdobyciu i utrzymywaniu. Powddka nie moze
ponadto domagac sie ochrony ze wzgledu na cechy produktu, ktére nalezg do domeny publicznej, sg
wykorzystywane przez wszystkich przedsiebiorcéw dziatajgcych na rynku tego rodzaju produktéw, a
nade wszystko ze wzgledu na cechy, ktére sg determinowane wytgcznie funkcjg techniczng,

opryskiwacz ORION 6L nie jest bowiem chroniony jako wzor uzytkowy.

Przepis art. 18 ust. 1 u.z.n.k. stanowi, ze w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji,
przedsiebiorca, ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.:
4) naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogdlnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogéinych.

Do roszczen tych znajdujg zastosowanie uwagi poczynione w pkt 2 i 3. Ze wskazanych tam przyczyn,
roszczenia pieniezne spotki K. Corporation nalezato uzna¢ za nieuzasadnione i nieudowodnione

takze co do wysokosci.

Koszty procesu obcigzajg powodke na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za
wynik sprawy. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego
adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art.
98 k.p.c.) Optaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za
czynnosci adwokackie. Zasadzajac optate sgd bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze
charakter sprawy i wkitad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2
ust.1.)

Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza
od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 50.000 zt do 200.000 zt stawka

minimalna wynagrodzenia adwokata wynosi 7.200 zt. (§ 2 pkt 6)
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Zarzadzenie:

().

03.07.2017r.

SSO Beata Piwowarska
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