Sygn. akt XXII GWwp 9/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 31 marca 2009 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant aplikant adwokacki Jarostaw Konecki
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2009 r.
sprawy z powodztwa M S.A. w O
przeciwko B Sp. z 0.0. w D

o ochrone prawa z rejestracji wzoru Wspdlnoty

1. zakazuje pozwanej B Sp. z 0.0. w D naruszania prawa M S.A. w O z do wzoru Wspolnoty
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod
numerem 000369020-0013, przedstawiajacego model mebla o nazwie Panterra, to jest
wytwarzania, oferowania, w tym reklamy, wprowadzania do obrotu, w tym eksportu
mebli nasladujacych zarejestrowany na rzecz powodki wzor, a w szczegolnosci modelu

mebla o nazwie Puma;

2. nakazuje pozwanej zniszczenie na jej koszt wszystkich materialéw reklamowych, w tym
katalogow, zawierajacych wizerunki mebla o nazwie Puma, nasladujacych wzér Wspdl-

noty zarejestrowany na rzecz powodki i przedstawiajacy model mebla o nazwie Panterra;



3. w pozostalej czesci powodztwo oddala;

4. oplate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysiagc) ztotych i uznaje za pobrang w catosci od
powaddki;
5. zwraca M S.A. w O z kasy Sadu kwote 600 (szescset) ztotych uiszczona w dniu 13 maja

2008 r., zaksiegowana pod nr WB 0700094/003/2008;

6. zasadza od pozwanej na rzecz powodki kwote 2 657 (dwa tysigce szescset piecdziesiat

siedem) zlotych, tytutem zwrotu kosztéw procesu.

UZASADNIENIE

MS.A.wO wnioslao:

zakazanie B Sp. z 0.0. w D naruszania prawa powodki do zarejestrowanego wzoru Wspolnoty
nr 000369020-0013, obejmujacego model mebla Panterra, w ten sposéb, ze pozwana
otrzymuje zakaz oferowania, w tym takze reklamy, wytwarzania oraz wprowadzania do
obrotu, w tym takze importu i eksportu, mebli nasladujacych zarejestrowany na rzecz

powodki wzor przemystowy, w szczegolnosci modelu mebla Puma;

nakazanie pozwanej usuniecia na jej koszt skutkoéw niedozwolonych dziatan poprzez
wycofanie z rynku bedacych jej wlasnoscia przedmiotow wytworzonych z naruszeniem praw

powodki;

nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt wszystkich bedacych jej wlasnoscig materia-téw
reklamowych, w tym katalogow, zawierajacych wizerunek mebla Puma, nasladujacego

zarejestrowany wspolnotowy wzor przemystowy nr 000369020-0013;
podanie do publicznej wiadomosci orzeczenia w sposob okreslony przez Sad;

zasadzenie od pozwanej na rzecz powodki zwrotu kosztow procesu.

W uzasadnieniu powodka wyjasnita, ze M S.A. produkuje wysokiej jakosci meble

wypoczynkowe, m.in. sofe Panterra, ktorej model jest chroniony wspolnotowym wzorem

przemystowym nr 000369020-0013, zarejestrowanym przez Urzad Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego w dniu 7 VII 2005 .

Do konca 2007 r. powodka wspdlpracowala z belgijska spotka L N.V., ktora

rozprowadzala na terenie Belgii meble wyprodukowane przez M, m.in. sofe Panterra. L N.V,,

nie chcac zgodzi¢ sie na wyzsze ceny zaproponowane przez powodke na 2008 r., zerwala z nia

kontakty handlowe, nawigzujac wspoélprace z pozwana. Zgodnie ze wskazaniami L, B produkuje
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meble pod nazwa Puma. W zakladzie pozwanej w D nastepuje jedynie ich montaz,
poszczegolne elementy wykorzystywane do produkcji mebli Puma (tak jak i modelu Panterra)
dostarczane sa przez V sp. z 0. 0. Oddziat w L, J sp. z 0.0. w O oraz Z.

Powodka zarzucila, ze meble produkowane przez pozwana jedynie na terenie Polski
funkcjonuja pod nazwa Puma, dostarczone do siedziby L rozprowadzane s3 jako model
Panterra. Na wystawach sklepowych klientow L w Holandii i Belgii eksponowane s3 meble
wyprodukowane przez powodke, opatrzone jej certyfikatem jakosci, a faktycznie sprzedawane sa
meble produkowane przez pozwang. Pomimo ze L N.V. nie zamawia mebli u powodki od

poczatku 2008 r. nadal ma je w swojej ofercie.

Kopiowanie mebli powddki przez pozwana wykonywane jest na zlecenie L N.V. i
motywowane jej dazeniem do obnizenia kosztow produkcji. Poréwnanie dokumentacji projek-
towej oraz utrwalonych na fotografii wizerunkow mebli Panterra i Puma nie pozostawia
watpliwosci, ze s3 one tozsame. Pozwana bezkrytycznie przyjeta wzor dostarczony przez L i
produkuje model Puma, narusza prawa powodki i czuje sie zwolniona od odpowiedzialnosci.
Zachowanie pozwanej na etapie postepowania przedsadowego nalezy traktowac jako gre na
zwloke celem dopuszczania do dalszych naruszen praw powddki przez bezprawna produkcje

modelu Puma.

Jawnos¢ i dostepnos¢ rejestrow OHIM oraz fakt, ze przy produkcji mebli wedtug wzoru
zastrzezonego przez powodke korzysta ona z ustug tych samych producentéw podzespotow,
podwaza dobrg wiare pozwanej. Trudno dac¢ wiare jej twierdzeniom o braku swiadomosci
naruszania praw M, tym bardziej, ze obydwa przedsiebiorstwa lezg w tym samym wojewodztwie,
a tego typu dzialalno$¢ (produkcja mebli) prowadzona jest przez niezbyt duza grupe

przedsiebiorcow.

Jako podstawe prawna powddztwa M wskazata przepisy Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w zw. z przepisami ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej. Na poparcie jej zadan zaoferowala dowody z dokumentdw, fotografii, zeznan

$wiadkow i przestuchania stron. (k.1-8 oraz k.1-87 akt sygn. XXII GWwp 7/08)

Postanowieniem z 3 VII 2008 r. Sad udzielil powodce zabezpieczenia jej roszczen.
(k.27-29)
W odpowiedzi na pozew B Sp. z 0.0. w D wniosla o oddalenie powodztwa i

zasadzenie kosztow procesu.

Pozwana zarzucila, ze model Panterra jest tozsamy z modelem Ricarda Roma (Rosario)

istniejacym na rynku przed 7 VII 2005 r. Wzor zarejestrowany na rzecz M jako model mebla



Panterra nie podlega ochronie bowiem nie jest ani nowy, ani nie posiada cech indywidualnych

wyrozniajacych go na rynku.

Wyjasnila, ze produkcja mebli Puma opiera sie¢ na zleceniu L, ktéra jest podmiotem
uprawnionym, wg art. 22 Rozporzadzenia, gdyz ma prawo uprzedniego uzywania. Zarzucila, ze
powodka nie wykazala, by przystugiwato jej prawo, ktorego ochrone wnosi. Dolaczony odpis,
wystawionego 7 VII 2005 r. przez OHIM, swiadectwa nie precyzuje czego dotyczy. Nie moga by¢
dowodami w sprawie wydruki ze stron internetowych, gdyz nie stanowia dokumentow w
rozumieniu art. 244 i 245 k.p.c. Nie moze by¢ dowodem w sprawie dokumentacja zdjeciowa
bedaca wydrukiem, zas prekluzja dowodowa nie pozwala na uzupelnianie materiatu

dowodowego, ktorego potrzeba zlozenia istniala juz na etapie pozwu.

M S.A. nie wykazala stluszno$ci skierowania powddztwa wobec spotki B, ktora jest
wylacznie zleceniobiorca. Jej dziatanie polega na produkcji zestawu Puma na zlecenie belgijskiej
spotki L. Nie wytwarza produktu pod wiasng marka i nie wprowadza go na rynek. Jej dziatanie
nie ma charakteru handlowego. Jedyna zaplate jaka otrzymuje pozwana od zleceniodawcy
stanowi zwrot kosztdw produkcji oraz marza. Pozwana jest wylacznie zleceniobiorca
wykonujacym prace na rzecz zleceniodawcy i w zakresie jej dzialania nie ma wprowadzania na
rynek, oferowania, importu, eksportu, czy uzywania; wytwarzanie zas ma charakter niehandlowy
co przesadza o tym, Ze nie narusza praw z wzoru i nie mozna wobec niej stosowa¢ ochrony

wynikajacej z Rozporzadzenia. (k.41-64)

Na wniosek spotki B Sad zawiadomit o toczacym sie postepowaniu L N.V. w D, ktdra nie

zglosita w sprawie interwencji ubocznej. (k.40, 92, 164-183, 204)

Sa oddalit wniosek B o zawieszenie postepowania do czasu zakonczenia postepowania w
sprawie o uniewaznienie spornego wzoru Wspolnoty, toczacego sie w Urzedzie Harmonizacji

Rynku Wewnetrznego w Alicante na wniosek L N.V. (k.94)

Ze wzgledu na specyfike postepowania w sprawach o naruszenie praw z rejestracji wzoru
Wspolnoty, Sad uwzglednit wylacznie te twierdzenia i wnioski dowodowe stron, ktore odnosity
sie do okolicznosci istotnych dla rozstrzygniecia sporu, zgodnie z art. 227 k.p.c. Sad postanowit o
oddaleniu wnioskow o dopuszczenie dowodow z zeznan $wiadkow D, K, E, K, ], jako powoty-
wane na okolicznosci bezsporne pomiedzy stronami. Sad oddalit wniosek powodki o dopuszcze-
nie dowodu z opinii biegltego z zakresu wlasnosci przemystowej i intelektualnej jako powotywany

na okoliczno$¢ nie majaca znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. (k.93, 205) Sad oddalit takze



wnioski powddki o zobowigzanie pozwanej do przediozenia dokumentacji ksiegowej i
projektowej a takze zobowigzanie V Sp. z 0.0. Oddziat w L, J Sp. z 0.0. w O, Z do przedlozenia
wszelkiej dokumentacji zdjeciowej, jako zglaszane na okoliczno$¢ tozsamosci elementow
wykorzystywanych do produkcji modelu Puma z elementami wykorzystywanymi do produkgcji

modelu Panterra, nie majacej znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. (k.93)

Zwazywszy, ze pozwana nie wniosla pozwu wzajemnego o uniewaznienie zarejestro-
wanego wzoru Wspolnoty nr 000369020-0013, Sad postanowil o oddaleniu jej wszystkich
wnioskéw dowodowych - zeznan $wiadkéw i dokumentow (k.44-56) zglaszanych na okolicz-

no$¢ istnienia podstaw do uniewaznienia. (k.93-94)

Sad ustalil, ze :

M S.A. w O jest uprawniona z rejestracji wzoru Wspolnoty przedstawiajacego sofe (w 3
postaciach : 0013.1, 0013.2 i 0013.3 - widok z gdry oraz z bokdéw). Wzér ten zostat zarejestrowany

w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante w dniu 23 VIII 2005 r. pod nr

000369020-0013 7 pierwszenstwem od 7 VII 2005 r.




(dowod : $wiadectwo rejestracji OHIM k.u1-15 akt sygn. XXII 7/08)

Prawo do wzoru nr 000369020-0013, ktorego wazno$¢ nie zostata dotychczas zaprze-

czona podlega ochronie przed naruszeniami. (bezsporne)

M S.A. produkuje wedlug tego wzoru meble o nazwie handlowej Panterra. Do korica
2007 1. sofy te byly sprzedawane spolce akcyjnej prawa belgijskiego L N.V. w D, ktéra
dystrybuowala je na rynku belgijskim. Z koricem 2007 r. wspdlpraca zostata zerwana ze wzgledu
na brak porozumienia co do ceny. (dowod : zeznania prezesa zarzadu M K k.2o5, kopie
ttumaczen dokumentéw handlowych i ksiegowych k.a7-37, fotografie i katalogi k.40-41,

dokumentacja mebla k.42-71, fotografie k.72-86 akt sygn. XXII 7/08)

L N.V. zlecita wowczas B S Sp. z 0.0. w D produkcje mebli wedlug dostarczonego
pozwanej wzoru. Sofy o nazwie handlowej Puma produkowane przez pozwang na zamoéwienie L
N.V. stanowia doktadne odwzorowanie mebla powodki przedstawionego we wzorze Wspdlnoty.

(dowdd : zeznania powddki k.205-206, zeznania prezesa zarzadu B F k.206-207)

Przyjmujac zlecenie produkcji mebla pozwana nie otrzymata od L N.V. dokumentacji
projektowej lecz egzemplarz sofy, ktory zostat rozmontowany, a ktorego poszczegolne elementy
postuzyly do stworzenia formy sofy Puma. Pozwana przypuszczala, ze jest to mebel
wyprodukowany przez M, wiedziala o zakonczeniu wspdtpracy powddki z L N.V. Nie zmienita
wygladu mebla, zleceniodawca zastrzegt bowiem, ze ma by¢ on wykonywany tak jak wyglada

wzOr.

L N.V. jest wylacznym odbiorca sof produkowanych przez pozwang, ktére nastepnie
sprzedaje w krajach Beneluxu. Meble nie s3 skladowane w magazynach pozwanej lecz
wykonywane zawsze na konkretne zamoéwienie. Na cene mebli sktadaja sie koszty materia-tow,
robocizny i marza B. Dla odbiorcy zostal opracowany opis produktu (karta katalogowa), ktéra
stuzy producentowi, moze jednak takze by¢ wykorzystywana przy sprzedazy. Meble nie sa
oznaczone znakami towarowymi pozwanej, a jedynie etykietami L. (dowdd : zeznania pozwanej

k.206-207)



Sad Wspdlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyt :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnoto-
wych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 [ 2002 r.) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa wy-
facznego do wzory, jego skutku na terytorium Wspdlnoty i systemu ochrony wzoru. (ust.3 art. 1)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktéra wzorem Wspdlnoty jest postac
calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorys-
tyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Wyglad
(postad) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie i
uksztattowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii,
konturow, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wlasciwosciach. Produktem
jest zas kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to czesci przeznaczone
do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz

kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Co do zasady, prawo do wzoru Wspdlnoty przystuguje tworcy lub jego nastepcy praw-
nemu. (art. 14 ust.1) Domniemywa sie przy tym, ze osobie, na rzecz ktdrej wzor zarejestrowano
stuzy takie prawo. (art. 17) Moze ono by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego

twdrce wylacznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :
L wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1w zw. z art. 52 i art. 84).

Wylacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wlasciwego w sprawach wzoréow Wspolnoty,
stwierdzajace, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo z rejestracji (art. 25 ust.1c),
pozwalaja na obalenie domniemania waznosci, o ktéorym mowa w art. 85 Rozporzadzenia.
Dopiero w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspolnotowy od poczatku nie
rodzit skutkow okre$lonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za niewazny.

(art. 26 ust. 1)

W razie rejestracji w OHIM, wzor podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia
jako zarejestrowany wzdr Wspolnoty, o ile spetnia przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.ab i
art. 6 ust.ib Rozporzadzenia. Uprawniony moze przedtuzyc¢ okres ochrony na jeden lub wiecej
okresow piecioletnich, facznie do 25 lat od daty zgloszenia. Powstaje w ten sposob wylaczne
prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego wzoru,
obejmujacych w szczegolnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i
eksport lub uzywanie produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzor, lub skladowanie

takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie w sposob jasny podaje zakres praw, ktore przystuguja uprawnione-mu.
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Obejmuja one niewatpliwie wytwarzanie (making) calego produktu, w ktorym wzoér zostat
ucielesniony lub do ktérego zostal zastosowany. Szeroka interpretacje proponuje sie przyjaé

wobec okreslen oferowanie i wprowadzenie do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy

umowy kupna/sprzedazy, ale rowniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania
produktu, majacego ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko nalezy takze rozumiec

zwrot uzycie produktu, ktory obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zaktdcenia

normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego. Natomiast skladowanie produktu nie

powinno by¢ interpretowane rozszerzajaco, narusza prawo z rejestracji tylko wowczas, gdy

dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru Wspolnoty wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktoérych inkorporowany jest wzdr. Dla oceny
naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzdr ucielesniony w produkcie pozwa-
nego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru wspolnotowego, ze nie
wywotuje on u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym

stopient swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony wzoru okreslaja cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego w

dokumentacji ztozonej 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 sposob wyrazny odnosi sie do

tych wilasnie cech. (shown visibly)

Zakres ochrony wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda projektanta ograni-
czona jest w niewielkim stopniu. Woéwczas stosunkowo niski stopienn 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-Koztowska 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 uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig sie jedynie nieistotnymi

szczegdtami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego
identycznos$¢ lub wystepowanie roznic zaledwie w nieznaczacych szczegotach w poréownaniu z
wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu
lub w jakikolwiek inny sposob. Tylko zatem réznice cech istotnych pozwalajq uznac, ze
poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak K. Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna

wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 1. 5.45-50)
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Zarejestrowany wzor Wspdlnoty ma indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogolne)
wrazenie, jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wy-
wiera na takim uzytkowniku wzér, ktéry zostat udostepniony publicznie przed data dokonania
zgltoszenia wzoru do rejestracji, od ktoérej wzor ma byc¢ chroniony lub, jesli zastrzezono
pierwszenstwo, przed jego datg. (art. 6 ust.1ib) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie

pod uwage stopient swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Okreslenie, czy wzor ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy
ogolne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru
rozni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejqcq catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury
produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w ktorym sie zawiera, w szczegélnosci do sektora
przemystu, do ktdrego nalezy, oraz stopiern swobody twércy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt
14 Preambuly) Dokonujac oceny Sad musi zatem rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkdw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te
moga ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze

tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.

Kryterium indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu ogélnym, jakie wywiera wzor
i polega na ustaleniu, czy zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzor rézni sie, czy tez nie od tego
co istniafo juz poprzednio w danej dziedzinie produktéw. (tak M. Pozniak-Niedzielska Ochrona
(...) s.5) Wzor bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng
zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, Zze bedzie modgt by¢ zindywidualizowany przez
zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspélnoty. w Ochrona znakéw
towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii

Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 $.57-59)

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu,
jakie sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, ['utilisateur averti) w
odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktéw. Wrazenie to
musi by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rozni sie od wczesniejszego wzoru
pewny, nawet duza liczba okreslonych szczegotow, jesli mimo wszystko zorientowany uzyt-
kownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos¢ przedmiotu, osoba, ktéra

go uzywa i postuguje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzér. (déja vu)

Wymadg, by byt to uzytkownik zorientowany, wskazuje na koniecznos¢ ograniczenia kregu
uzytkownikéw relewantnych dla oceny ogélnego wrazenia. To zorientowanie powinno by¢ zatem
pewnym ‘"wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegajgcym na swiadomosci rdéznej postaci

przedmiotéw materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysitku, a w efekcie



sktonnosci do wyboru okreslonego produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak

K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ [...] s.45-50)

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten,
ktory uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z two-
rzeniem, przechowywaniem lub dystrybucja produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i
cechy techniczne. (tak J. Sozanski Ochrona wiasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii
Europejskiej — prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspdlnotowych. nr 12/2005 s.30-37) Inny
poglad prezentuje Krystyna Szczepanowska-Koztowska (Zdolnos¢ [...] s.45-50) ograniczajaca krag
zorientowanych uzytkownikow do ostatecznego konsumenta, dla ktérego przeznaczony jest
produkt. Definicja ta sprawdza sie jednak wylacznie w odniesieniu do produktéw codziennego
uzytku, ktore nabywamy na tyle czesto aby zapoznac sie z cechami zawartego w nich wzoru,
moc porownac¢ go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktéw

nabywanych incydentalnie.

Sad podziela poglad Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony)
uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepszaq niz zwykly znajomos¢ przed-
miotu. Nie jest to sam tworca ani przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz
osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych

kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktdra uzywa przed-

miotu i postuguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to tez by¢ finalny uzytkownik.

(Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sagdowy 1/2007 s.6)

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosuja przepisy Rozporzadzenia (art. 88
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie
przepisow prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju

postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego.

Uznajac, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z
rejestracji wzoru Wspdlnoty sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody,

nastepujace srodki :

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

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materiatow i narzedzi wykorzystanych przewaznie do wytworzenia podrobionych dobr,
jezeli ich wlasciciel wiedziat do jakich celéow byly uzyte lub w danych okolicznosciach bylo to
oczywiste,

c. wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w danych okolicz-

nosciach, przewidziane prawem krajowym, w tym prawem prywatnym miedzynarodowym
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panstwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje grozba naruszenia.
(art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspolnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym,

niezbedne srodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad uznal, ze
zadania M S.A. sa usprawiedliwione co do zasady. Pozwana dos¢ niekonsekwentnie
zaprzecza prawo wylaczne powodki, podwazajac zaledwie wartos¢ dowodowa przedstawionej

kopii dokumentu.

W istocie swiadectwo rejestracji OHIM zlozone do akt sprawy sygn. XXII GWwp 7/08 z
tltumaczeniem na jezyk polski jest wystarczajacym dowodem dla wykazania prawa, ktorego
ochrony przed naruszeniem przez B zada w tym procesie. Jesli pozwana miala jakiekolwiek
watpliwosci co do zgodnosci z oryginatem kopii dokumentu mogta, w trybie art. 129 k.p.c,,
zazadac przedstawienia oryginalu. Dodatkowo, z przepisu art. 252 k.p.c. wynika dla pozwanej
obowiazek udowodnienia nieprawdziwosci dokumentu urzedowego - s$wiadectwa rejestracji
OHIM. B nie zrobila tego, przeciwnie, odwolywala sie do wniosku L N.V. w sprawie o
uniewaznienie spornego wzoru Wspolnoty, wniosek taki sklada sie zas jedynie wdéwczas gdy

waznos¢ i tres¢ prawa wylacznego nie budza zadnych watpliwosci.

W przekonaniu Sadu, przedstawienie wzoru w $wiadectwie rejestracji nalezycie stuzy
ustaleniu tre$ci prawa M S.A. oraz ocenie, czy i w jakim zakresie zostalo ono naruszone

dziataniami pozwane;j.

Powodka nie zaoferowala w tym procesie dowodu z fotografii przedmiotu naruszenia -
mebla produkowanego przez pozwana. Jej wyjasnienia dotyczace kopiowania produktu
wyobrazonego we wzorze Wspodlnoty zostaly dowodnie potwierdzone zeznaniami pozwane;j.
Prezes zarzadu B F przedstawila okolicznosci otrzymania modelu mebla, ktéry produkuje na
zlecenie L N.V. Zgodne z prawda s3 wiec twierdzenia powodki, ze sofa o nazwie handlowej
Puma jest dokladnym odzwierciedleniem sofy Panterra, w konsekwencji stanowi kopie wzoru

Wspolnoty zarejestrowanego pod nr 000369020-0013.

Nie moze budzi¢ zadnych watpliwosci, ze produkujac sofy Puma i zbywajac je L
N.V. pozwana narusza prawa z rejestracji M S.A. Naruszenie obejmuje takze
przedstawianie wzoru w opisie mebla. Identycznos¢ wzoru powddki i produktu pozwanej
czynia bezprzedmiotowymi rozwazania dotyczace zakresu swobody tworcy przy opracowy-
waniu wzoru tego rodzaju mebla, czy definicje zorientowanego uzytkownika. Identyczne wzdr i

przeciwstawiony mu produkt nie moga wywolywa¢ odmiennego ogélnego wrazenia.
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Zgodnie z cytowanym przepisem art. 89 ust. 1 Rozporzadzenia, uznajac, ze pozwany
naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji wzoru Wspolnoty sad

stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace s$rodki :
a. zakaz kontynuowania dziatan, ktore naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,

c. wszelkie $rodki pozwalajace na natozenie innych sankcji, odpowiednich w danych okolicz-
nosciach, przewidziane prawem krajowym, w tym prawem prywatnym miedzynarodowym

panstwa czlonkowskiego, w ktédrym naruszenie miato miejsce lub istnieje grozba naruszenia.

W ocenie Sadu, okolicznosci niniejszej sprawy nie uzasadniaja odstapienia od
zastosowania wzgledem pozwanej sankcji za naruszenie praw z rejestracji wzoru Wspdlnoty nr
000369020-0013 M S.A. Nalezy podkresli¢, ze B przeczyta fakt naruszenia, nie odnoszac sie w

zadnej mierze do zadanych pozwem sankgji.

Dzialania pozwanej, stanowigce naruszenie praw wylacznych powdédki uzasadniaja:

1. zakazanie B Sp. z o0.0. w D naruszania prawa M S.A. w O z do wzoru Wspdlnoty
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem
000369020-0013, przedstawiajacego model mebla o nazwie Panterra, to jest wytwarzania,
oferowania, w tym reklamy, wprowadzania do obrotu, w tym eksportu mebli nasladujacych

zarejestrowany na rzecz powodki wzdr, a w szczegolnosci modelu mebla o nazwie Puma;

2. nakazanie pozwanej zniszczenie na jej koszt wszystkich materialéw reklamowych, w tym
katalogow, zawierajacych wizerunki mebla o nazwie Puma, nasladujacych wzdér Wspolno-ty
zarejestrowany na rzecz powodki i przedstawiajacy model mebla o nazwie Panterra. art. 89
ust.2 Rozporzadzenia w zw. z art. 286 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci

przemystowej,

Sad oddalil powodztwo w zakresie importu, co do ktérego nie nastgpito naruszenie, ani
nie istnieje zadna grozba naruszenia. Zadania zakazowe uzasadniaty dziatania juz podejmowane
przez pozwana, stwierdzenie, ze odnosza sie one w szczegolnosci do modelu mebla Puma,
uzasadnia mozliwo$¢ wytwarzania i wprowadzania do obrotu, eksportu oraz reklamy mebli o
innej nazwie handlowej naruszajacych prawa wytgczne M S.A. Sad w zadnym razie nie moze
uzna¢ za zasadne twierdzen pozwanej, iz jej dzialania, majace charakter niehandlowy, nie

naruszajg praw z rejestracji.

Sad oddalit powdédztwo w odniesieniu do pkt 2. pozwu - roszczenie nieistniejace oraz pkt
4. pozwu - roszczenie nieuzasadnione. Powddka nie wykazata istnienia okolicznos$ci uzasadnia-

jacych potrzebe ogloszenia o zapadlym w sprawie orzeczeniu, zgodnie z art. 89 ust.2
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Rozporzadzenia w zw. z art. 292 ust.1i w zw. z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo

wlasnosci przemystowe;.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obcigzajac nimi w
catosci pozwana, poniewaz zadania pozwu byly co do zasady stuszne, oddalenie odnosito sie

zaledwie do niektorych z sankcji naruszenia praw wylacznych.

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 sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa

strony. (§ 3.)

Oplaty za czynnosci adwokatow przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej

udzielonej z urzedu.

Zasadzajac oplate za czynnosci adwokata sad bierze pod uwage niezbedny naktad 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 3-5
stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej, ani
wartosci przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysoko$¢ stawki minimalnej zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.i.) W sprawach, w ktorych przedmiotem jest

naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 z1. (§ 11 ust.1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, zZe
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda, wykonujacego zawod adwokata, jest
wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci. (840 zt i 17 zi, tytulem optaty skarbowej od
pelnomocnictwa) W pozostalym zakresie Sad oddalit zadania powodki objete spisem kosztdw,

jako nieuzasadnione.

Sad ustalit optate ostateczna na kwote 1.000 zt (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 1. 0
kosztach sqgdowych w sprawach cywilnych). i natlozyl na pozwana obowiazek zwrotu powddce
uiszczonej w tej kwocie oplaty tymczasowej. Sad postanowil zwroci¢ M S.A. w O z kasy Sadu

nadptacona kwote 600 zt.
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