Sygn. akt XXIl GWwp 3/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2010 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2010 .
w sprawie z powddztwa gtéwnego G prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Sw M
przeciwko N Spétce jawnejw t

- 0 ochrone prawa z rejestracji wzoréw Wspdlnoty

i z powddztwa wzajemnego N Spditki jawnej w
przeciwko G prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwga Sw M

- 0 uniewaznienie

I. zpowddztwa giéwnego :

1. zakazuje N Spdtce jawnej w t naruszania prawa do wzoru Wspdlnoty zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 000591706-0010 na rzecz G przez nakazanie
pozwanej gtéwnej zaniechania oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej futeratéw na telefony komdrkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE,
ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO
YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujacych sie tacznie
nastepujacymi cechami istotnymi:

a. prostokatnym ksztattem,
b. podtuzng prostokatng klapka,

c. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowe;j,



d. wypuktym abstrakcyjnym haftem o ptynnych, falistych liniach, naniesionym na catg widoczna
powierzchnie futeratu, dajgcym na ortalionie efekt tzw. pikdwki;

nakazuje pozwanej gtéwnej opublikowanie, na jej koszt, w czasopismie SMART, w terminie
trzydziestu dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, informacji o tresci : Wyrokiem z dnia 29
stycznia 2010 r. Sqd Okregowy w Warszawie Sqgd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Przemystowych zakazat ,,N” Spdtce jawnej w todzi naruszania prawa do wzoru Wspdlnoty
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 000591706-0010 nd rzecz
G, nakazujgc pozwanej zaniechanie oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej futeratéw na telefony komdrkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO
YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG
QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujgcych sie fgcznie nastepujgcymi cechami
istotnymi:

a. prostokgtnym ksztattem,

b. podtuzng prostokqtng klapkg,

¢. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,

d. wypuktym abstrakcyinym haftem o ptynnych, falistych liniach, naniesionym na catg

widoczng powierzchnie futeratu, dajgcym na ortalionie efekt tzw. pikéwki.;

. orzeka o zajeciu znajdujgcych sie w posiadaniu pozwanej gtéwnej futeratdw na telefony

komérkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT
ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT
BLACK, charakteryzujacych sie tacznie cechami wskazanymi w pkt 1.;

umarza postepowanie w zakresie Zadania orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Panistwa;

5. W pozostatej czesci powddztwo gtdwne oddala;

. opfate ostateczna ustala na kwote 1.000 (tysigc) ztotych i uznaje za pobrang w catosci od

powoda gtéwnego;
zasadza od G narzecz N Spétki jawnej w £ kwote 1.697 (tysigc szeséset dziewieldziesiat siedem)

ztotych, tytutem zwrotu kosztéw postepowania.

. z powoddztwa wzajemnego :

oddala powddztwo wzajemne;

opfate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysigc) ztotych i uznaje za pobrang od powoda
wzajemnego do kwoty 600 (szes¢set) ztotych;

nakazuje pobranie od powoda wzajemnego N Spétki jawnej w £ na rzecz Skarbu Paristwa (Sad
Okregowy w Warszawie) kwote 400 (czterysta) ztotych, tytutem brakujacej czesci optaty

ostatecznej;

. zasadza od N Spétki jawnej w t na rzecz G kwote 1.697 (tysigc szeséset dziewieldziesiat siedem)

ztotych, tytutem zwrotu kosztéw postepowania.
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Sygn. akt XXIl GWwp 3/09
Uzasadnienie

Po ostatecznym sprecyzowaniu zgdania w piSmie procesowym z dnia 21 XIl 2009 r. (k. 547-
554) i na rozprawie w dniu 18 | 2010 r. (k. 565-566), powdd gtéwny G prowadzacy dziatalnos¢
gospodarczg pod nazwga S w M domagat sie :

1. zakazania pozwanej gtéwnej N spodtce jawnej w t naruszania prawa z rejestracji wzoru
Wspdlnoty nr 000591706-0010 przez nakazanie zaniechania oferowania, importu, eksportu i
wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej futeratéw
na telefony komérkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO
YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO
YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujgcych sie fgcznie nastepujacymi cechami istotnymi :

e.  prostokatnym ksztattem,

f. podtuzng prostokatna klapka,

g.  wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,

h wypuktym abstrakcyjnym haftem o ptynnych, falistych liniach, naniesionym na cata
widoczng powierzchnie futeratu, dajgcym na ortalionie efekt tzw. pikéwki;

ewentualnie, na wypadek nieuwzglednienia tego zadania : zakazania pozwanej gtéwnej naruszania

prawa do niezarejestrowanego wzoru Wspdlnoty przez nakazanie zaniechania oferowania,

importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii

Europejskiej futeratéw na telefony komdérkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT

GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW,

ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, naruszajagcych prawa do niezarejestrowanego produktu SOX

PIKOWKA HAFT 2, wystepujgcego w réznych wersjach kolorystycznych jako : SOX PIKOWKA HAFT 2

NIEBIESKA, SOX PIKOWKA HAFT 2 ZIELONA, SOX PIKOWKA HAFT 2 POMARANCZOWA, SOX

PIKOWKA HAFT 2 CZERWONA, SOX PIKOWKA HAFT 2 ZOtTA, SOX PIKOWKA HAFT 2 CZARNA,

charakteryzujacych sie facznie nastepujacymi cechamiistotnymi:

a.  prostokatnym ksztattem,

b.  podtuzng prostokatna klapka,

c.  wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,

d.  wypuktym abstrakcyjnym haftem o ptynnych, falistych liniach, naniesionym na catg widoczna

powierzchnie futeratu, dajacym na ortalionie efekt tzw. pikdwki;

2. nakazania pozwanej gtéwnej wycofania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej futeratéw na telefony komdérkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG
QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG
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QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujacych sie tacznie cechami
wskazanymi w pkt 1., w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

3. nakazania pozwanej gtdwnej opublikowania na jej koszt w czasopismie SMART tresci
zapadtego orzeczenia w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku;

4. zajecia znajdujacych sie w posiadaniu pozwanej gtéwnej futeratéw na telefony komdrkowe
ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE,
ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK,
charakteryzujacych sie tacznie cechami wskazanymi w pkt 1.,

a ponadto zasadzenia kosztéw postepowania.

Przedmiotem pozwu gtéwnego wniesionego 5 VI 2009 r. (k.243), pierwotnie byty takze
zarejestrowane wzory Wspdlnoty nr nr 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003 oOraz
000591706-0005. W toku postepowania G cofnat zadania zwigzane z tymi wzorami, bez zrzeczenia

sie roszczenia. Pozwana gtédwna nie wyrazita zgody na ograniczenie powddztwa.

Powdd zarzucit, ze N spdtka jawna w t narusza jego prawa wytaczne, importujac i
wprowadzajac do obrotu futeraty na telefony komdrkowe, ktdére na zorientowanym odbiorcy nie
wywotuja odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzdr Wspdlnoty zarejestrowany na jego rzecz w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr 000591706-0010. Pozwana
podrabia kolorystyczne odmiany wzoru, ucielesnionego w produktach wprowadzanych do obrotu
na poczatku 2007 r. Produkty pozwanej przypominajg wzdr powoda formg, materiatem,
kolorystyka oraz sposobem umiejscowienia zakonczen. Wzdr ten byt znany pozwanej, z dziatalnosci

K - syna wspdlnikdw spétki, ktéry wezesniej wspdtpracowat z G.

Na poparcie swych zadan powdd zaoferowat dowody rzeczowe, dowody z dokumentéw
urzedowych i prywatnych, fotografii, zeznan swiadkdw, a takze z przestuchania go w charakterze

strony. (k.1-243)

Postanowieniem z dnia 7 VIl 2009 r. Sad udzielit powodowi zabezpieczenia dochodzonych
w sprawie roszczen. (k.250-253) W dniu 13 X 2009 r. Sad Apelacyjny oddalit zazalenie pozwane;j.
(k.482-484)

N spétka jawna w t zazadala oddalenia powddztwa gtéwnego i zwrotu kosztéw

postepowania.

Zarzucita, ze niedopuszczalne jest przeciwstawianie jej produktéw produktom powoda, a
nie spornemu wzorowi Wspdlnoty. Wskazata na istotne, w jej ocenie, réznice dzielgce wzdr nr
000591706-0010 i jej futeraty (ksztatt klapki, brak paska materiatu doszytego na tylnej stronie,

odmienne haftowania, wszyte logo).



Zaprzeczyta, aby sporny wzdér Wspdlnoty byt nowy i cechowat sie indywidualnym
charakterem. Materiat i haft stosowane w futeratach obu stron zostaty wybrane z katalogu Fabryki
Nici Ariadna S.A. w todzi. Wzory nie zostaty stworzone na zamdwienie powoda. Od 2004 r. sg one
powszechnie dostepne dla wszystkich uczestnikdw obrotu. Produkty o podobnych do spornego
wzoru ksztattach (m.in. firm Golla z Finlandii, czy Celly z Wioch) byty znane na rynku przed

zgtoszeniem przez powoda wniosku o rejestracje.

Na poparcie zarzutéw N powotata dowody z fotografii, dokumentéw prywatnych oraz z

przestuchania jej przedstawiciela w charakterze strony. (k. 337-393)

N spétka jawna w t wystapita z pozwem wzajemnym o uniewaznienie wzoréw Wspélnoty
zarejestrowanych w OHIM pod numerami 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003,

000591706-0005 i 000591706-0010, 23dajac takze zwrotu kosztdw procesu.

Zarzucita, ze w dacie zgtoszenia przez pozwanego wzajemnego wnioskdw o rejestracje
sporne wzory przemystowe nie spetniaty przestanek nowosci i indywidualnego charakteru.
Produkty o podobnych do spornego wzoru ksztattach (m.in. firiskiej firmy Golla i wtoskiej Celly)
wczesniej byty znane na rynku. Materiat i haft stosowane w futeratach obu stron zostaty wybrane z
katalogu Fabryki Nici Ariadna S.A. w todzi, nie zostaty stworzone na zamdwienie powoda. Od 2004
r. s one powszechnie dostepne dla wszystkich uczestnikéw obrotu. W przekonaniu pozwanej,
zakres swobody twdrczej przy projektowaniu wzordw tego typu produktéw jest bardzo
ograniczony.

Powotata dowody =z dokumentédw prywatnych, fotografii, z przestuchania jej
przedstawiciela w charakterze strony, a takze dowdd z opinii biegtego na okolicznos¢

indywidualnego charakteru wzoru w chwili jego zgtoszenia do rejestracji. (k.394-424)

Odpowiadajac na pozew wzajemny G zazadat jego oddalenia i zwrotu kosztéw
postepowania. Zaprzeczyt zasadnos¢ zarzutu braku nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw
Wspdlnoty. Przedstawione jako wczesniej znane produkty istotnie bowiem réznig sie od spornych
wzordw.

Pozwany wzajemny wyrazit przekonanie o stosunkowo duzym zakresie swobody twdrcy
wzoru przemystowego futeratu na telefon komdrkowy. O wygladzie produktu i jego indywidualnym
charakterze decyduje wybdr i zestawienie materiatu, jego faktury, koloru, rodzaju szycia, a takze

sposdb wykorzystania deseni materiatu.

Swe stanowisko popart dowodami z zeznan swiadkdéw, z dokumentdw i przestuchania

stron. (k. 446-466)



O wytoczeniu powddztwa w sprawie o stwierdzenie niewaznosci wzoréw Wspdlnoty Sad

zawiadomit OHIM. (k. 497)

Sad ustalit, ze G prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa S w M. (bezsporne - tak tez

zaswiadczenia k. 12-13)

Decyzjami z dnia 20 IX 2006 r. Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante dokonat

na rzecz G rejestracji wzoréw Wspdlnoty przedstawiajacych pokrowce na telefony komdrkowe :

nr 000591706-0010

nr 000591706-0002

nr 000591706-0001



nr 000591706-0005

nr 000591706-0003.

Z rejestracji OHIM wynikaja dla G, z pierwszenstwem od dnia ztoZzenia wnioskéw - 20 IX
2006 r., prawa wyfaczne. (bezsporne - tak tez swiadectwa rejestracji k.14-23) Od marca 2007 r. ,
powdd produkuje i sprzedaje pod nazwg SOX Pikéwka pokrowce na telefony komdrkowe, w
ktorych wykorzystuje zarejestrowane wzory Wspdlnoty, w réznych wersjach kolorystycznych.

(dowdd : dowody rzeczowe, kopie faktur k.24-59, fotografie i reklamy k.160-242)

W dacie zgtoszenia do OHIM, wzory pokrowcdéw na telefony komdrkowe nie byty
pozbawione cech nowosci ani indywidualnego charakteru. Wzory nr nr 000591706-0001,
000591706-0002, 000591706-0003, 000591706-0005 i 000591706-0010 sg wazne i podlegaja
ochronie przed naruszeniami. (domniemanie - nie obalone dowodami zaoferowanymi przez

powddke wzajemna)

Od 2007 r. N Spétka jawna w t importuje, oferuje do sprzedazy i reklamuje, umieszczajac na

stronach internetowych www.zuko.com.pl i www.zukofashion.com futeraty na telefony

komadrkowe o nazwach : ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG
QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT
BLACK, charakteryzujace sie :

a. prostokatnym ksztattem,

b. podtuzna prostokatna klapka,



C. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,
d. wypuktym abstrakcyjnym haftem o ptynnych, falistych liniach,
naniesionym na catg widoczng powierzchnie futeratu.

(dowdd : notarialne protokoty otwarcia stron internetowych 11 XIl 2008 r., 18 VIl 2007 r. i wydruki ze

stron internetowych www.zuko.com.pl i www.zukofashion.com k. 82-153, www.nobogsm.pl k.263-

268, zeznania swiadka K k.472-473)

Produkty oferowane przez N i wzdr Wspdlnoty zarejestrowany pod nr 000591706-0010 nie
wywierajg na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia. W produktach
pozwanej gtédwnej zostaty przejete oryginalne i nowe elementy wzoru - rodzaj uzytego materiatu i
pogrubiony, gesty haft. Ich znaczenie jest dominujgce, zwtaszcza, ze mamy do czynienia z
produktem, ktérego zastosowanie determinuje ksztatt, rozmiar i proporcje zawarte we wzorze.
Funkcjonalne jest takze uzycie zawieszenia. (dowdd : Swiadectwo rejestracji k.14-15, dowody
rzeczowe, zeznania swiadkdéw D k.473-474, D k.474, K k. 475, Z k.475, L k.530-531, zeznania powoda
k.566-567)

Niewielkie rdznice istniejgce pomiedzy wzorem powoda i produktami pozwanej s3
dostrzegalne wytacznie przy bezposrednim poréwnaniu i sprowadzaja sie do szczegdtdw trudno
zauwazalnych nawet dla zorientowanego uzytkownika. S3 one na tyle nieistotne, ze nie moga
zmieni¢ ogdlnego wrazenia podobienistwa, szczegdlnie, gdy wzdr G i produkty N porédwnuje sie z
perspektywy ich uzytkownikdw koricowych, nie przywiazujgcych znaczenia do drobnych
szczegdtow, ale zwracajacych raczej uwage na efekt wizualny, ktdry jest niewatpliwie bardzo

podobny. Nie wytacza go takze zastosowanie w produktach pozwanej réznorodnej kolorystyki.

Rdéznica ksztattu klapki jest praktycznie niedostrzegalna w ogdlnym ogladzie, zaréwno
bowiem czes¢ podstawowa etui jak i klapka s3 uszyte z tego samego materiatu, identyczny jest
takze haft. Nie stanowi ona odrebnego elementu zdobniczego, zlewajac sie w catos¢ z etui. Odnosi
sie to takze do paska doszytego na tylnej stronie futeratu ZUKO, ktdry dodatkowo ma charakter
funkcjonalny. Niewielka doszywka z nazwg produktu ZUKO nie zmienia ogdlnego wrazenia. W
bezposrednim, szczegétowym porédwnaniu hafty wzoru i przeciwstawianych mu produktdéw
pozwanej dostrzegalnie sie rdéznia. Jednak ogdlny ich zarys, rysunek linii s3 niezwykle podobne,
bardzo sie ze soba kojarza.

Zorientowany uzytkownik, ktédrym jest osoba zainteresowana, obeznana z tego rodzaju
artykutami, stale z nich korzystajgca, zwraca uwage raczej na cechy oryginalne, indywidualizujace,
efekt wizualny, czy kolorystyke. Nie dokonuje on szczegdtowych pomiardw, ani pordéwnan.
Postrzega wzdr i przeciwstawiony mu produkt w sposdb ogdlny, jako catosci, ktdre sg do siebie
podobne. Wywotuja one na niej takie samo wrazenie, wczesniej juz widzianej rzeczy. (déja vu)

(ocena Sadu dokonana na podstawie ogledzin wzoru Wspdlnoty oraz ogledzin katalogdw,



fotografii i dowoddéw rzeczowych)

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sporu ustalone zostaly w oparciu o

wyniki przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego.

Fakt prowadzenia przez strony dziatalnosci gospodarczej, decydujacy dla okreslenia trybu
witasciwego dla prowadzonego postepowania, wynikat w sposdb niewatpliwy z zaswiadczenia o

wpisie G do rejestru dziatalnosci gospodarczej oraz odpisu z KRS dotyczacego spotki N.

Pozwana gtdwna nie kwestionowata naleznych z rejestracji w OHIM praw powoda do
wzordw Wspdlnoty, ktdre takze wynikaty z przedstawionych swiadectw rejestracji. Spdtka nie
przeczyta takze okolicznosci reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu spornych

futeratéw, w zakresie w jakim G zarzucat jej naruszenie przystugujacych mu praw.

Ze wzgledu na charakter sprawy, w pierwszym rzedzie nalezato rozstrzygnac o zasadnosci
zawartych w pozwie wzajemnym zadani stwierdzenia niewaznosci wzordw Wspdlnoty
zarejestrowanych na rzecz G pod numerami 000591706-0001, 000591706-0002, 000591706-0003,
000591706-0005 i 000591706-0010. W tej mierze Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i

Wzoréw Przemystowych zwazyt :

Przepis art. 85 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XIl 2001 r. w sprawie
wzoréw wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 | 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 obowigzujgcy w sprawach gospodarczych wszczetych po dniu 20 111 2007 r., art. 479"
§ 3 k.p.c., wyfaczajgcy dopuszczalnos¢ zgtaszania pozwu wzajemnego w postepowaniu

szczegdlnym w sprawach gospodarczych.

Z art. 85 Rozporzadzenia wynika domniemanie waznosci wzoru Wspdlnoty. Przepis ten
stanowi w ust. 1., Ze w postepowaniu w sprawie o naruszenie wzoru zarejestrowanego sady uznaja
go za wazny. Jezeli w toku postepowania wywotanego pozwem wzajemnym waznos¢ wzoru
zostanie zaprzeczona, sad, uznajac, ze jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie
utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznos¢. (art. 86 ust. 1a) W przeciwnym razie, sad oddala
powddztwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b) Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzdr wspdlnotowy moze zostac
uznany za niewazny, m.in. gdy:

a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spetnia wymogdw art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalng definicje wzoru przemystowego. Cecha charakterys-tyczna

jest odmienne ujecie wzoru w stosunku do definicji zawartych dotad w ustawach panstw
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cztonkowskich Unii Europejskiej. Wzorem jest bowiem postad catego produktu lub jego czesci,
wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw
samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Natomiast produktem jest kazdy przedmiot
przemystowy lub rekodzielniczy, wtgczajac w to m.in. czesci przeznaczone do stworzenia produktu
ztozonego (produkt ztozony skfada sie z wielu czesci, dajacych sie zastepowac umozliwiajac
roztozenie i ponowne ztozenie produktu), opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz
kroje pisma typograficznego, z wytgczeniem programdéw komputerowych.

Krajowe prawo z rejestracji wzoru przemystowego ogranicza sie do wytworéw tego
rodzaju, dla ktdrych nastapito zgtoszenie, natomiast przepisy rozporzadzenia, regulujac zakres
ochrony, nie odnosza go ani nie ograniczaja do produktu, w ktédrym wzdr jest uprzedmiotowiony.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, w
jego formie, uksztattowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii,
konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktdre s3 wizualnie
postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M.
PozZniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w Ochrona znakdéw 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)

Wzér Wspélnoty podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada
indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Obydwie wymienione przestanki musza wystepowac tacznie.

Zarejestrowany wzor Wspdlnoty uwaza sie za nowy, jesli wzér identyczny nie zostat
udostepniony publicznie przed data ztozenia wniosku o rejestracje lub, jesli wystgpiono o
pierwszenstwo, przed datg pierwszeristwa. (art. 5 ust.1b) Uwaza sie, ze wzdr udostepniono
publicznie, jezeli zostat on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposdb, wystawiony,
wykorzystany w handlu, lub w inny sposdb ujawniony przed datg okreslong w art.5 ust. 1a i art.6
ust.1a lub w art.5 ust.1b i art.6 ust.1b, z wyjatkiem przypadkdw, gdy wydarzenia te nie mogty stac sie
dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw srodowiskom wyspecjalizowanym
w danej branzy, dziatajgcym we Wspdlnocie. Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli
zostat on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem

zachowania poufnosci. (art. 7 ust. 1w zw. z art. 5)

Art. 7 rozporzadzenia stanowi w ust. 2, ze ujawnienie nie jest brane pod uwage jezeli wzdr,
whnioskowany do ochrony jako zarejestrowany wzdr wspdlnotowy, zostat udostepniony publicznie:
a. przez tworce, jego nastepce prawnego lub osobe trzeciag w wyniku dostarczonej informacji lub

dziatania podjetego przez twdrce lub jego nastepce prawnego; i

10



b. w okresie 12 miesiecy, poprzedzajacym date dokonania zgtoszenia lub jesli wystapiono o

zastrzezenie pierwszenistwa przed datg pierwszenstwa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig sie jedynie nieistotnymi
szczegbtami. (art. 5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytacznie jego
identycznos¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegdtach w poréwnaniu z
wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub
w jakikolwiek inny sposéb. Tylko zatem rdznice cech istotnych pozwalajq uznaé, ze poréwnywane
wzory nie sq identyczne. (tak K. Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie
Unii Europejskiej. PPH nr 3z 2005 r. 5.45-50)

Zarejestrowany wzdr Wspdlnoty cechuje indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogdlne)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera
na takim uzytkowniku wzdr, ktéry zostat udostepniony publicznie przed datg dokonania zgtoszenia
wzoru do rejestracji, od ktdrej ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszenistwo, przed data
pierwszeristwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien
swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzér ma indywidualny
charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogélne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z
istniejgcq catosciqg wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktdérego odnosi sie wzér lub w
ktérym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopieri swobody

twércy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru Sad musi 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.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogdlnym wrazeniu,
jakie wywotuje on na zorientowanym uzytkowniku (informed user, I'utilisateur averti) w odniesieniu
do tego co poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktdw. Wrazenie to musi by¢ wyraznie
odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rdzni sie od wczesniejszego rysunku lub modelu pewna,
nawet duza liczbg szczegétdw, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej
obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos¢ przedmiotu, uzywajacy go i postugujacy sie
nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzér. (déja vu)

Wzdr bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢
odrdzniajaca go od innych, ze bedzie mdgt by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego
uzytkownika. (tak M. PozZniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw

przemystowych i oznaczenri geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa
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2004 s.57-59) Wymdg, by byt to uzytkownik zorientowany, wskazuje na koniecznos¢ ograniczenia
kregu uzytkownikéw relewantnych dla oceny ogdélnego wrazenia. To zorientowanie powinno byc¢
zatem pewnym "wyczuleniem" takiego odbiorcy, polegajgcym na sSwiadomosci réznej 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 Zdolnosc (... ) s.45-50)

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten, ktdry
uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z tworzeniem,
przechowywaniem lub dystrybucja produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy
techniczne. (tak J. Sozanski Ochrona wtasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii Europejskiej —

prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspélnotowych. nr 12/2005 s.30-37)

Okreslenie zorientowany uzytkownik stanowi pewne nawigzanie do terminu znawca
uzywanego w odniesieniu do wynalazkéw (art. 26 p.w.p.). Podobieristwo wzorédw nie musi by¢
oceniane przez ekspertdw z danej dziedziny wzornictwa, lecz wystarczy, by uczynity to osoby,

ktdre majg wystarczajgcy zaséb ogdlnej wiedzy, aby oceni¢ wzdr pod katem widzenia.

Sad podziela poglad Marii PoZniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony)
uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepsza niz zwykty znajomos¢ przedmiotu. Nie
jest to sam twodrca ani przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktdra
tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych 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 5.6)

W  okolicznosciach  niniejszego sporu, w polskich warunkach gospodarczych,
zorientowanym uzytkownikiem futeratéw na telefony komdrkowe jest osoba, ktdra stale ich

uzywa, czesto je nabywa, czy tez zajmuje sie ich dystrybucja.

Telefony komdrkowe, pomimo Ze pojawity sie na rynku stosunkowo niedawno s3 bardzo
popularne i powszechnie uzywane. Futeraty na nie petniag zaréwno funkcje uzytkowa, jak i
estetyczna. Do elementdw funkcjonalnych, determinowanych przedmiotem, ktdrego ochronie
stuzg (futeraty naleza do grupy akcesoriéw do telefonu komérkowego), nalezy z pewnoscig ksztatt,
rozmiar, zamkniecie futeratu klapka, jego zawieszenie. Swoboda twdrcéw tego typu wzordw
wyrazac sie bedzie w poszukiwaniu nowych, oryginalnych materiatéw, zdobien, kolorystyki,
faczenia elementdw, ktdre nawet wczesniej znane, byty wykorzystywane w innego rodzaju
produktach. W duzym stopniu decydowac bedzie tutaj dostepnosc i przydatnos¢ materiatéw, ktore

moga by¢ wykorzystywane do produkcji futeratéw, ale takze upodobania nabywcdw, panujace
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mody. Nalezy stwierdzi¢, ze oferta rynkowa w zakresie tego typu produktéw jest bardzo duza i

urozmaicona, kierowana do klientéw w réznym wieku, o odmiennych upodobaniach.

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzér wspoélnotowy od poczatku nie
rodzit skutkéw okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat uznany za niewazny.

(art. 26 ust. 1)

Na kwestionujgcym waznos¢ wzoru powodzie wzajemnym spoczywa, zgodnie z zasadg art.
6 k.c., obowigzek udowodnienia, ze w dacie ztozenia wniosku o rejestracje (lub w innej dacie

pierwszeristwa), wzér pozbawiony byt cechy nowosci i/lub indywidualnego charakteru.

Zgodnie z art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest zgtasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze
obowigzek dawad wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody
(art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg strone, ktdra nie
dopetnita cigzacego na niej obowiazku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. | 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 zgtaszajaca. (art. 232 k.p.c. i
art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 XI 2001 r. | PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sgdu dopuszczenia dowodu nie-wskazanego
przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 | 2000 r. Il CKN 567/98)
Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowigzkiem sadu. (postanowienie Sadu
Najwyzszego z 7 Xl 2000 r. Il CKN 1322/00) Jedynie w wypadkach szczegdlnych sad podejmuje z
urzedu inicjatywe dowodowa. (uchwata 7 sedzidw Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. lll CZP 4/00

OSNC 2000/11/195)

Obowiazujgca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z
odpowiedzialnosci za rezultat postepowania dowodowego, ktérego dysponentem sg same strony.
(wyrok Sadu Najwyzszego z 16 Xl 1997 r. Il UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Uksztattowany
system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez strone sgdu orzekajgcego adresatem
dziatan czy dochodzenn w celu uzupetnienia lub wyjasnienia jej twierdzen i wykrycia srodkéw

dowodowych pozwalajacych na udowodnienie wysunietych przez nig zadan.

W niniejszym postepowaniu powdédka wzajemna, ktdéra obcigzat obowigzek udowodnienia
twierdzenia o niespelnieniu przez sporne wzory Wspélnoty warunku nowosci i indywidualnego
charakteru, dowodzita niewaznosci przedstawiajac wydruki ze stron internetowych www.celly.com
i www.golla.fi z 1 VIIl 2007 r. (k.401-403) fotografie, ktdrych Zrddto, ani data wykonania nie s3
znane. (k.404-414) Podobnie kserokopie pisma Twoja komdrka (k. 418-423) Na ich podstawie nie

mozna dowodnie stwierdzi¢, ze pochodzg one sprzed wrzesnia 2006 r.
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Futeraty przedstawione na fotografiach ztozonych przez powddke wzajemna, jakkolwiek
majg podobne wymiary, ksztatt, proporcje, klapki i zawieszenia, czyli elementy determinowane
funkcja produktu) nie zostaty wykonane z cienkiego materiatu i nie majg charakterystycznych dla

wzordéw G przeszy¢ (haftéw).

Sad nie podziela przekonania powddki wzajemnej, ze wzory haftéw Fabryki Nici Ariadna
(k.415-417), znane w 2004 r. pozbawiajg wzér powoda cechy nowosci i indywidualnego charakteru.
Jak bowiem ustalono, nowos¢ i oryginalny charakter wzoréw wynika z zastosowania materiatu,
haftowanego na rézne sposoby, mniej lub bardziej skomplikowane. Zestawienie materiatu, haftu i
kolorystyki, ktére same w sobie byty znane juz wczesniej, decyduja o indywidualnym charakterze
wzordw powoda. Ponadto, wzdér nr 000591706-0010 ma haft podwdjny, zageszczony, czym

dodatkowo odrdznia sie od wczesniej znanych wzordw, o czym zeznali G i Swiadek Z.

W przekonaniu Sadu, zakwestionowaniu indywidualnego charakteru wzoréw Wspdlnoty
zarejestrowanych na rzecz pozwanego wzajemnego nie mdgt stuzy¢ wnioskowany przez powddke
wzajemng dowdd z opinii biegtego. W ten sposdb bowiem mogtoby dojs¢ do obejscia
spoczywajgcego na N obowigzku udowodnienia jej twierdzen. Opinia nie zostataby bowiem
opracowana na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego lecz stuzytaby poszukiwaniu
dowoddéw swiadczacych o braku indywidualnego charakteru wzordéw. Z tej przyczyny wniosek

dowodowy podlegat oddaleniu.

Oceniajac caly materiat dowodowy Sad uznal, ze brak dowoddw pozwalajacych
jednoznacznie stwierdzi¢, ze przed dniem 20 IX 2006 r. znane byty i publicznie jawne wzory,
zgtoszone do rejestracji przez G. Sad uznat, ze dowody zaoferowane przez powddke wzajemna
(wydruki ze stron internetowych i fotografie, zeznania swiadka K) nie sg wystarczajgce dla obalenia
domniemania o waznosci zarejestrowanych przez OHIM wzoréw Wspdlnoty, wynikajgcego z art. 85
Rozporzadzenia. Przeciwko uznaniu stusznosci jej zarzutéw przemawia dodatkowo rezygnacja
powoddki wzajemnej z przestuchania jej przedstawiciela w charakterze strony, K bez Zzadnego

usprawiedliwienia nie stawit sie bowiem na rozprawie w dniu 18 1 2010 1.

Zeznania swiadkéw D, D, K, Z i L, a takze zeznania powoda gtéwnego | pozwanego
wzajemnego przekonujg natomiast za przyjeciem tezy przeciwnej, o nowosci i indywidualnym
charakterze wzoréw zarejestrowanych na rzecz G, ich odmiennosci od wczesniejszej oferty

rynkowe;j.

W braku dowoddéw podwazajacych nowos¢ i indywidualny charakter spornych wzoréw

Wspélnoty, Sad oddalit powédztwa wzajemne N spétki jawnej w k.
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O kosztach procesu (zakresie powddztwa wzajemnego) Sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c.
- odpowiedzialnosci za wynik sporu. Sad ustalit optate ostateczng na kwote 1.000 zt i uznat za
pobrang do kwoty 600 zt. Sad obcigzyt powddke wzajemna obowigzkiem wptacenia na rzecz

Skarbu Paristwa pozostatej kwoty.

Do niezbednych kosztdw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat 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 wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opfaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztdw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu.

Zasadzajgc optate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty stanowig okreslone w rozdziatach 3-4
stawki minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej, ani wartosci
przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokos¢ stawki minimalnej zalezy od wartosci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w ktdérych przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestrac;ji

minimalne wynagrodzenie wynosi 840 zt. (§ 10 ust.1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopiert skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne
do naktadu pracy petnomocnika pozwanego wzajemnego, wykonujacego zawdd radcy prawnego,
jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci. (1.680 zt i 17 zt, tytutem optaty skarbowej

od petnomocnictwa)

Rozstrzygajac o naruszeniu praw z rejestracji wzordw Wspdlnoty nr nr 000591706-0001,
000591706-0002, 000591706-0003 i 000591706-0005 Sad oddalit powddztwo gtéwne, ktérego G
nie popierat i nie domagat sie udzielenia mu ochrony, jednak jego oswiadczenie o cofnieciu pozwu
w tym zakresie, wobec braku zgody pozwanej gtdwnej, byto bezskuteczne w rozumieniu art. 203 § 2

k.p.c. (a contrario art. 355 k.p.c.)

Rozstrzygajac o naruszeniu praw z rejestracji wzoru Wspélnoty nr 000591706-0010 Sad

zwazyt co nastepuje:
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Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XIl 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
stworzyto ujednolicony system otrzymywania wzoru przemystowego, objetego jednolita ochrong z
jednakowym skutkiem na catym terytorium Wspdlnoty, dazac do wyeliminowania wczesniejszych,
wynikajacych z réznorodnosci rozwigzan w poszczegdlnych paristwach cztonkowskich konfliktéw
handlowych i przeszkéd w swobodnym przeptywie towaréw. (ust. 3 art.1)

Skuteczne erga omnes, prawo do wzoru wspdlnotowego (prawo z rejestracji wzoru i prawo
do niezarejestrowanego wzoru przemystowego) obejmuje kazdy wzér, ktéry nie wywotuje u
zorientowanego uzytkownika ogdlnego wrazenia, wywotywanego przez inne juz ujawnione wzory
(art. 10 ust. 1)

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

Rozporzadzenie wyznacza zakres uprawnien wynikajgcych z rejestracji wzoru. Korzystaniem
jest wytwarzanie (making) catego produktu, w ktédrym wzdr zostat ucielesniony lub do ktdérego
zostat zastosowany. Oferowanie produktu dotyczy nie tylko umowy kupna / sprzedazy ale réwniez
wynajmu, dzierzawy czy innego przekazania produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie
prawa. Szeroko nalezy rozumied zwrot uzycie produktu, ktére obejmuje takze wystawy czy pokazy,
o ile prowadzi to do zaktdcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego. Natomiast
sktadowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajaco, stanowi naruszenie prawa z rejestracji
tylko woéwczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu,

importu itd.

Z rejestracji wzoru Wspdlnoty wynikaja roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktéra
narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajagc do obrotu, czy

przechowujac produkty, w ktérych inkorporowany jest wzor.

Zgodnie z art. 10, wzdr podlega ochronie w takim zakresie w jakim wywotuje u
zorientowanego uzytkownika inne ogdlne wrazenie (ust. 1), nalezy przy tym wzig¢ pod uwage
stopiert swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru (ust. 2). Dla oceny naruszenia (grozby
naruszenia) istotne jest zatem ustalenie, ze wzdr ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle
podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru Wspdlnoty, ze nie wywotuje on u
zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien

swobody twdrcy przy jego opracowywaniu.
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Zakres ochrony wzoru okreslajg cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego w

dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Bedg to wytgcznie 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 wzordw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych

wiasnie cech. (shown visibly)

Zakres ochrony zarejestrowanego wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda
projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wo&wczas stosunkowo niski stopien
podobieristwa moze stanowi¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istnieja
obiektywne przyczyny, dla ktdrych wystepujace podobieristwa bytyby konieczne ze wzgledu na
brak swobody twdrczej 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 Sagdowy 1/2007 s.4-11)

Wzory nalezy porédwnywa¢, majac na wzgledzie cechy nowe, nie zas elementy znane i
ogolnie dostepne. Nie nalezy do tresci prawa np. z elementéw folkloru czy uksztattowanych
historycznie styléw. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego nie obejmuje zatem wtasciwosci
wzoru, ktére sg wiasnoscig publiczng, a tylko nowe, istotne jego cechy. Istnienie takie samego
ogolnego wrazenia nie zawsze przesagdza o nasladownictwie; czesto jest nieunikniong
konsekwencjg sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest inspirowany sztuka ludowg lub silnie
zdeterminowany przez jego funkcje uzytkowa. Nie bytoby zatem celowe generalne rozciggniecie
wytgcznosci ptynacej z prawa z rejestracji wzoru na wszelkie wzory sprawiajgce podobne ogdlne

wrazenia.

W sprawach wzoréw wspdlnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a
w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie przepiséw
prawa materialnego jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postepowan w

sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego.

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

nastepujace srodki:

a. zabraniajgce pozwanemu kontynuowania dziatan, ktdre naruszajg lub grozg naruszeniem
b. zajecie podrobionych produktdéw;
C. zajecie materiatdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia

podrobionych ddbr, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w
okreslonych okolicznosciach byto to oczywiste,
d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych

okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa
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prywatnego miedzynarodowego panstwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie miato

miejsce lub istnieje grozba jego popetnienia. (art. 89 ust.1)

Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne

srodki zapewniajace przestrzeganie sankgcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Oceniajac przeciwstawione sobie wzory Wspdlnoty oraz produkty oferowane przez
pozwang gtéwna mozna stwierdzi¢, bez zadnych watpliwosci, ogdélne podobieristwo — materiatéw,
kolorystyki i stosowanego haftu, ale takze ksztattu i proporcji. Produkty N, importowane i
oferowane pod wspdlng nazwa ZUKO nie wywotujg na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
ogdlnego wrazenia od tego jakie wywotuje zarejestrowany na rzecz G wzdér Wspdlnoty nr

000591706-0010.

Stwierdzajac fakt naruszenia przez pozwang praw powoda z rejestracji tego wzoru

Wspodlnoty w imporcie, wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie Sad :

8. zakazat N spdtce jawnej w t naruszania prawa do wzoru Wspdlnoty zarejestrowanego w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 000591706-0010 na rzecz G przez nakazanie
pozwanej gtéwnej zaniechania oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej futeratéw na telefony komdrkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE,
ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO
YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujgcych sie facznie

nastepujacymi cechami istotnymi:

a. prostokatnym ksztattem,

b. podtuzng prostokatna klapka,

C. wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,

d. wypuktym abstrakcyjnym haftem o ptynnych, falistych liniach, naniesionym na cata

widoczng powierzchnie futeratu, dajgcym na ortalionie efekt tzw. pikdwki;

9. nakazat pozwanej gtdwnej opublikowanie, na jej koszt, w czasopismie SMART, w terminie
trzydziestu dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, informacji o tresci : Wyrokiem z dnia 29
stycznia 2010 r. Sqd Okregowy w Warszawie Sqgd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Przemystowych zakazat ,,N” Spdtce jawnej w t naruszania prawa do wzoru Wspdlnoty
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 000591706-0010 nd rzecz
G, nakazujgc pozwanej zaniechanie oferowania, importu, eksportu i wprowadzania do obrotu na
terytorium Unii Europejskiej futeratéw na telefony komdrkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO
YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG
QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT BLACK, charakteryzujgcych sie fgcznie nastepujgcymi cechami

istotnymi :
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prostokgtnym ksztattem,
podtuzng prostokqtng klapkg,

wykonaniem z cienkiej tkaniny ortalionowej,

o @ T 0

wypuktym abstrakcyjnym haftem o ptynnych, falistych liniach, naniesionym na catq

widoczng powierzchnie futeratu, dajgcym na ortalionie efekt tzw. pikdwki.;

10.orzekt o zajeciu znajdujacych sie w posiadaniu pozwanej gtéwnej futeratdw na telefony
komérkowe ZUKO YOUNG QUILIT BLUE, ZUKO YOUNG QUILIT GREEN, ZUKO YOUNG QUILIT
ORANGE, ZUKO YOUNG QUILIT RED, ZUKO YOUNG QUILIT YELLOW, ZUKO YOUNG QUILIT

BLACK, charakteryzujacych sie tacznie cechami wskazanymi w pkt 1.;

Podstawe prawng rozstrzygniecia stanowig art. 89 ust.1a i b. oraz ust.2 rozporzadzenia w
zw. z art. 292 w zw. z art. 287 ust. 2 ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wifasnosci przemystowej. Aby
unikna¢ watpliwosci zwigzanych z zakresem orzeczenia, ktére ma by¢ podane do publicznej

wiadomosci Sad sformutowat jego tresc.

W przekonaniu Sadu, powdd w dopuszczalnych granicach sprecyzowat powddztwo,
wskazujgc istotne cechy produktu, ktdre decydujg o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru
Wspdlnoty. Uzycie samej tylko nazwy kwestionowanego produktu, przez jej zmiane, pozwalatoby

na fatwe obejscie orzeczonego przez Sad zakazu dalszych naruszen i zajecia.

Sad umorzyt postepowanie w zakresie zgdania orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu
Paristwa — w jakim powdd gtédwny skutecznie cofnat pozew ze zrzeczeniem sie roszczenia. (art. 355

w zw. z art. 203 § 2 k.p.c.)

W pozostatej czesci Sad powddztwo gtédwne oddalit jako nie majgce uzasadnienia w
obowigzujacych przepisach. (a contrario art. 286 zdanie drugie p.w.p., w ktérym mowa jest o
wycofaniu z obrotu, a nie z terytorium) Sad pominat Zgdane przez powoda wskazanie
Rzeczypospolitej Polskiej obok Unii Europejskiej jako terytorium objete zakazem naruszania, uzycie

spojnika i prowadzi bowiem do btedu logicznego.

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 100 zd.2 k.p.c., obcigzajgc nimi w catosci
powoda gtéwnego, ktérego roszczenia zostaty uwzglednione w niewielkiej zaledwie czesci. Sad
ustalit optate ostateczng na kwote 1.000 zt i uznat za pobrang od powoda w catosci. Sad obcigzyt
powoda gtéwnego obowigzkiem zwrdcenia pozwanej kosztéw zastepstwa procesowego, uznajac,
ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika, wykonujagcego zawdd rzecznika patentowego,

bedzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci - 1.697 zt.
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