Sygn. akt XXII GWwp 7/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dnia 23 listopada 2009 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzorow Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2009 r.
sprawy z powddztwa E GmbH w P (Austria)

przeciwko B prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa [ w W

- 0 zakazanie naruszen praw do wzoréw Wspdlnoty lub ustalenie, zakazanie naruszen praw

autorskich i zaptate

1. oddala powodztwo;

2. ustala na kwote 3.000 (trzy tysigce) zlotych oplate ostateczng w odniesieniu do zadan
okreslonych w punktach 1 - 5 oraz w punkcie 8 pozwu i uznaje ja za pobrana od powoda

do kwoty 650 (szeséset piec¢dziesiat) ztotych;

3. nakazuje pobranie od powoda na rzecz Skarbu Panstwa - Sadu Okregowego w
Warszawie kwoty 2.350 (dwa tysigce trzysta pieédziesiat) zlotych, tytutem nieuiszczonej

czes$ci oplaty ostatecznej;

4. zasadza od E GmbH w P na rzecz B kwote 8.927 (osiem tysiecy dziewieéset dwadziescia

siedem) zlotych, tytutem zwrotu kosztdw zastepstwa procesowego.



Sygn. akt. XXII GWwp 7/09

UZASADNIENIE

W dniu 14 VIII 2006 r. E GmbH w P (Austria) wniost o :

1. zakazanie B prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa I w W produkcji oraz
wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej lamp o
numerach katalogowych :

MDs50103-4A - strona katalogowa 16,

MXo0006A- strona katalogowa 24,

MXo0006B - strona katalogowa 24,

MDs5702-5A - strona katalogowa 38,

MLs5702-2A - strona katalogowa 44,

MT5702-1A - strona katalogowa 44,

MDs5704-5A - strona katalogowa 144,

MDs5704-3A - strona katalogowa 144,

MX5704-6A - strona katalogowa 146,

MB5704-2A - strona katalogowa 146,
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MDs5703-2A - strona katalogowa 149,

4+  MD6703-3A - strona katalogowa 149

w pi$mie procesowym datowanym 8 IX 2006 r. (k.137-138) powoddztwo zostalo rozszerzone przez
dodanie kolejnych produktéw :

MDs5103-2A - strona katalogowa 15,
MDs5103-3A- strona katalogowa 15,
MDs5703-4A- strona katalogowa 23,
MDs5703-1A- strona katalogowa 23,
MDs5702-3A- strona katalogowa 37,
MX5702-3A- strona katalogowa 43,
MB5702-1A- strona katalogowa 43,

MDs5704-7A- strona katalogowa 143,
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MT5704-3A- strona katalogowa 145,

=

MLs5704-3A- strona katalogowa 147;
2. zakazanie pozwanemu sprzedazy lub innych form rozpowszechniania tych produktéw na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;



3. zakazanie mu jakichkolwiek form reklamy, promocji lub innych dzialan marketingowych w
odniesieniu do tych produktéw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

4. nakazanie pozwanemu zniszczenia skopiowanych produktéw, znajdujacych sie w obrocie
handlowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;

5. nakazanie mu zniszczenia materialéw, narzedzi oraz maszyn stuzacych i wykorzystywanych w
przewazajacej mierze do wytworzenia tych produktow;

6. nakazanie mu wydania bezprawnie uzyskanych korzysci, ktorych wartosé zostala okreslona w
toku postepowania na kwote 9.000 zt (k.438);

7. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda odszkodowania w wysokosci okreslonej w toku
postepowania na kwote 10.000 zt (k.469);

8. nakazanie mu ztozenia i opublikowania oswiadczenia okreslonej tresci i we wskazanej formie;

9. zasadzenie kosztéw procesu.

W motywach powdd wyjasnil, ze strony s3 przedsiebiorcami, prowadzacymi na rynku
polskim i wspolnotowym konkurencyjng dzialalnos¢ handlowa, ktérej przedmiotem jest sprze-
daz lamp. Pozwany narusza prawa autorskie i prawa do wzoréow wspdélnotowych nie zarejestro-
wanych na rzecz E, przedstawionych w katalogu EGLO 2004/2005. Dopuszcza sie czynow
nieuczciwej konkurencji, kopiujac gotowe produkty wykreowane przez powoda i wprowadzone
przezen na polski rynek w 2004 r. Katalog i oferta elektroniczna B zawierajace zdjecia z katalogu
E ukazata sie wiosna 2005 r. Jako producent lamp wskazany zostat I. Powdd sprzedaje swoje
produkty w ekskluzywnych sklepach, zas pozwany masowo w hipermarketach.

Uderzajace podobienistwo do produktéw oryginalnych w zakresie stylistyki, kolorystyki,
ukladu i formy stwarza pewno$¢, ze mamy tu do czynienia z tzw. niewolniczym nasladownict-
wem. Skopiowane produkty s3 nie do odrdznienia dla przecietnego klienta, do ich wykonania
uzyto jednak gorszej jakosci materialéw. Istnieje zatem mozliwo$¢ wprowadzenia w biad co do

tozsamosci produktu.

E domagat sie takze ochrony naleznej mu jako twoércy i posiadaczowi nie-
zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych, twierdzac, ze B narusza jego prawa, uzywajac
spornych wzorow przez ich nasladowanie oraz oferowanie do sprzedazy i reklame produktow, w
ktorych wzory powoda zostaly ucielesnione. Zapewnil o nowosci i indywidualnym charakterze
swych wzordéw, ktore przed datg ich pierwszego publicznego udostepnienia (najpdzniej w chwili
zlozenia w WIPO wnioskow o rejestracje) przez powoda nie byly znane.

W przekonaniu powoda, przystuguja mu takze osobiste i majatkowe prawa autorskie do
oryginalnych produktéw, ktére w latach 2002-2004 zostaly zgloszone do rejestracji w WIPO,
chronionych jako utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 79 ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.



Jako podstawe prawng roszczenia odszkodowawczego powdd wskazat art. 18 ust. 1 pkt 4
u.z.n.k., przekonujac, ze na skutek bezprawnych dzialan pozwanego E zmuszony zostal do
ograniczenia gamy swych produktow i obnizenia ich ceny. Oczywista szkoda E polega takze na
psuciu jego marki i podwazaniu dobrej reputacji. Wobec trudnos$ci z oszacowaniem szkody,
powdd wnidst o zastosowanie przez sad art. 322 k.p.c.

Zarzucil, ze B, zawlaszczajac rynek, osiggal nienalezne korzysci szacowane za
poltoraroczny okres naruszen praw powoda na 200.000 zl. Wnidst przy tym o zobowigzanie
pozwanego do przedstawienia dokumentéw ksiegowych i finansowych jego przedsiebiorstwa,

ktore pozwola na obliczenie korzysci uzyskanych ze sprzedazy kwestionowanych lamp.

Na poparcie swych zadan E zaoferowal dowody z dokumentéw urzedowych i
prywatnych, a takze z zeznan swiadkdéw, przestuchania w charakterze strony O i opinii bieglego
na okoliczno$¢ nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw wspdlnotowych, podobienstwa
przeciwstawianych im produktéw oraz istnienia ryzyka konfuzji. (tezy dowodowe w pismie

procesowym z 29 XI 2007 1. k.222-223)

Jako podstawe prawna roszczen wskazywatl przepisy : art. 13 i art. 24 ustawy z 16 [V 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 19 ust. 1 w zw. z art. 89 Rozporzadzenia Rady WE nr
6/2002 z 12 XII 2001 1. W sprawie wzoréw wspdélnotowych, art. 79 ust. 1 ustawy z 4 Il 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i art. 102 ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci

przemystowej. (k.3-76, 213-217, 239)

Na zarzut pozwanego, na rozprawie w dniu 18 II 2008 r. powdd przyznal, ze tworca
spornych wzorow jest pracownik E - O. Wnidst o dopuszczenie dowodu z umowy o prace na
okolicznos¢, ze wzory zostaly wykonane w ramach tej umowy. Zapewnil, iz certyfikaty WIPO
dowodza, ze powodowi przystuguje wlasno$¢ wzorow, zakres terytorialny ochrony nie ma w tym

przypadku zadnego znaczenia. (k.243, 249-251)

B prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa I w W wniost o oddalenie
powodztwa i zobowigzanie E, na podstawie art. 22 ust. 1 u.z.n.k., do ztozenia i opublikowania w
prasie oswiadczenia w zwigzku z wniesieniem oczywiscie bezzasadnego powddztwa.

Pozwany zaprzeczyl popelnienie czynow nieuczciwej konkurencji. Wskazal, Ze nie jest
producentem kwestionowanych lamp, ktére importuje do Polski z Chin i z Wloch, gdzie sprzet
oswietleniowy jest produkowany. Takze powod nie jest producentem lamp ani ich twdrca. Nie
jest on obecny na polskim rynku, na ktérym dziala jedynie jego spoétka corka - E Sp. z o.0.

Podnidst, ze powod nie wykazal przestanek ochrony niezarejestrowanych wzoréow
wspolnotowych. W oparciu o art. 85 ust. 2 Rozporzadzenia, zarzucit niewaznos¢ wzorow, ktore

jego zdaniem, nie spelniaja wymogow okreslonych w art. 4-9. Wskazat, ze identyczne produkty
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znajduja sie w ofercie réznych producentéw i importerdw na calym $wiecie. Rozporzadzenie
zapewnia wzorom niezarejestrowanym wylacznie ochrone przed kopiowaniem. Brak dowodu na
to, ze ochrona ta trwa nadal. Zakwestionowal mozliwo$¢ skutecznego powotania jako podstaw
prawnych art. 102 p.w.p. oraz art. 79 pr.aut.

Podnidst réwniez, iz powdd nie wykazal, ze jest twdrca spornych wzoréw przemysto-
wych i ze dysponuje skutecznym wzgledem pozwanego prawem do wzorow, ktore nie s3
chronione na terenie Polski. Tworca i wlascicielem wzorow jest O. Powod nie sprecyzowal, ktore
ze wzorow objetych certyfikatami WIPO i umieszczonych w katalogu EGLO 2004/2005 s3
przedmiotem pozwu. Nie udowodnil zasadnosci zadan pozwu, w tym roszczen pienieznych.
Pozwany zakwestionowat dopuszczalnos¢ zastosowania w tym przypadku przepisu art. 322 k.p.c.

Zawnioskowat dowody z dokumentéw (takze tych ztozonych do akt sprawy sygn. XXGCo

106/06) i z zeznan $wiadka S. Sprzeciwit sie uwzglednieniu wnioskow dowodowych powoda.

(k164-199, 228-235, 242-243)

Wyrokiem z 12 V 2008 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powodztwo E oraz
wniosek B o zlozenie oswiadczenia. (k.269, uzasadnienie k. 272-282) Sad ustalit optaty
ostateczne : na kwote 1.000 zt w odniesieniu do zadan z pkt 6 i 7 pozwu oraz na kwote 600 zt w

odniesieniu do zadan z pkt 1 - 5i 8 pozwu. (k.337, 368)

Na skutek apelacji powoda (k.286-307), wyrokiem wydanym w dniu 26 VI 2009 r., Sad
Apelacyjny w Warszawie uchylil zaskarzony wyrok, przekazujac sprawe do ponownego
rozpoznania Sadowi Okregowemu w Warszawie Saqdowi Wspdlnotowych Znakow Towarowych i

Wzorow Przemystowych. (k. 392, uzasadnienie k.397-409, sprostowanie k.424-425)

Sad Apelacyjny stwierdzil naruszenie przez Sad pierwszej instancji przepiséw prawa pro-
cesowego dotyczacych regut prekluzji, skutkujace bezpodstawng odmowa rozwazenia dowodow
E, w szczegblnosci na okoliczno$¢ rejestracji spornych wzorow przemystowych zgodnie z system
haskim. Uchybienie to i wynikajace z niego zaniechania skutkowaly, zdaniem Sadu, nie-

rozpoznaniem istoty sprawy.

Sad Apelacyjny obszernie przedstawil swe poglady dotyczace istniejacego systemu
ochrony wzoréw przemystowych. Stwierdzil, Ze generalnie nalezy odrozni¢ dwa ponad-
narodowe systemy ochrony wzoréw przemystowych - tzw. system haski oraz wspolnotowy
system ochrony wzoréw przemystowych, oparty w pierwszym rzedzie na rozporzadzeniu Rady
(WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 1. w sprawie wzoréw wspélnotowych. Komplementarno$¢ obydwu
systemow nastapila na skutek przystgpienia Wspolnoty Europejskiej do Zwiazku haskiego na

podstawie decyzji Rady UE nr 2006/954 z 18 XII 2006 r. zatwierdzajacej przystapienie Wspolnoty
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Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie miedzynarodowej
rejestracji wzorow przemystowych. Jako cztonek Wspolnoty Europejskiej, Polska zwigzana byta
tym przystgpieniem. W ramach systemu haskiego nie istnieje jednak instytucja tzw. pozniejsze-
go wyznaczenia nowych krajow juz po dokonanej rejestracji danego wzoru. Powod nie moze

zatem bezposrednio wywodzi¢ swoich roszczen z rejestracji WIPO.

Wspdlnotowy system ochrony wzorow przemystowych okreslony przede wszystkim w
rozporzadzeniu Rady WE nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych przewiduje
dwie formy ochrony wzoréw zarejestrowanych oraz niezarejstrowanych. W stanie faktycznym
sprawy zasadnicze znaczenie ma ta druga forma ochrony.

Wzor wspdlnotowy jest chroniony w zakresie w jakim jest nowy i posiada indywidualny
charakter. Prawo do wzoru niezarejestrowanego zapewnia wezsza ochrone, ktora trwa 3 lata,
liczac od dnia, w ktérym wzdr zostat po raz pierwszy udostepniony publicznie.

Zgodnie z art. 19 rozporzadzenia WE, wlasciciel ma mozliwos¢ zakazania osobom
trzecim jego uzywania (wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu
lub uzywania produktu, w ktorym wzor jest zawarty badz zastosowany lub skltadowania takiego
produktu w tych celach) wzoru, ktéry stanowi kopie wzoru niezarejstrowanego. Nie jest jednak
zabronione korzystanie ze wzorow identycznych lub podobnych, jesli dowiedzione zostanie, ze
stanowia one wynik samodzielnej pracy tworczej autora, przy zatozeniu, ze nie mial on
mozliwosci zapoznania sie z niezarejestrowanym wzorem przemystowym.

Na gruncie Rozporzadzenia, to na naruszycielu spoczywa ciezar wykazania, ze iden-
tycznos¢ wzoru nie wynika z kopiowania, a identyczny wzor stanowi wynik samodzielnej pracy
twdrczej jego autora. Nie przeczy doswiadczeniu zyciowemu przyjecie, iz naruszenie nastapito w
przypadkach, gdy pozniejszy wzdr jest niemal identyczny z wcze$niejszym.

Istota tej sprawy na gruncie powolanych przepisow sprowadza sie do ustalenia, czy
powod w odniesieniu do wzordw przemystowych objetych pozwem jest podmiotem uprawnio-
nym w rozumieniu art. 79 pr.aut. oraz wilascicielem nierejestrowanych wzoréw wspolnotowych
w rozumieniu art. 19 ust. 2 Rozporzadzenia. W zasadniczy sposob implikuje to mozliwosé

przyznania mu zadanej ochrony prawne;j.

Z tresci wpisow w rejestrze WIPO wynika, ze podmiotem uprawnionym na gruncie
systemu haskiego jest E GmbH w P. Okolicznos$¢ ta ma istotne znaczenie dla ustalenia cech
nowosci oraz indywidualnego charakteru wzoréw przemystowych objetych pozwem. Z rejestru
WIPO wynika, ze ich twdrcg jest O. Zgloszony w pozwie dowdd z jego zeznan zostal przez Sad
pierwszej instancji pominiety. Gdyby pozwany nadal zaprzeczal uprawnieniom powoda
wynikajacym z faktu wykreowania wzorow, przeprowadzenie tego dowodu wydaje sie konieczne.

Z faktu rejestracji na rzecz powoda wzoréw przemystowych w systemie haskim nie ptyna

dla niego bezposrednio zadne uprawnienia w swietle prawa polskiego. Natomiast ma ona istotne
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znaczenie dla wyznaczenia ewentualnych uprawnien E na gruncie prawa autorskie-go i
Rozporzadzenia. Sad Apelacyjny stwierdzil, ze Sad Okregowy blednie zastosowat
Rozporzadzenie w zakresie rozkladu ciezaru udowodnienia okolicznosci negatywnych.
Podkreslil, Ze rozpoznawanie niesprecyzowanych roszczen pienieznych, w postaci, w jakiej
zostaly pierwotnie zgloszone prowadzi do zarzutu nierozpoznania istoty sprawy. Nie jest
skuteczny, w $wietle art. 383 k.p.c., zgtoszony w apelacji wniosek modyfikujacy wniesione w tej
sprawie powodztwo. Ograniczenie to nie bedzie mialo jednak zastosowania przed Sadem

pierwszej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Sad uznat za niezasadne zarzuty apelacji w czesci odnoszacej sie do btednej wyktadni art.
13 i 24 u.z.n.k. poprzez uznanie, Ze przeslanka konieczng dla udzielenia ochrony prawnej na
gruncie tych przepisow jest stan, w ktéorym kopiowanie produktu skutkuje wprowadzeniem w
btad klientow co do tozsamosci producenta lub produktu. W tym zakresie Sad Apelacyjny

podzielit stanowisko Sadu Okregowego.

Poniewaz, zgodnie z art. 81 Rozporzadzenia, w przypadku powodztw o naruszenie wzoru
wspolnotowego, sadem wylacznie wlasciwym jest Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych w Sadzie Okregowym w Warszawie, to jemu sprawa zostata przekazana

do ponownego rozpoznania.

W pismie procesowym datowanym 25 IX 2009 r. E GmbH w P zmienil powodztwo w ten

sposob, ze na wypadek gdyby zadania okreslone w punktach 1 - 5 pozwu nie mogly by¢

uwzglednione z powodu uplywu okreséw ochronnych, w szczegdlnosci 3-letniego okresu
ochrony niezarejestrowanych wzorow wspdlnotowych wnidst o ustalenie, Ze w rzeczonym 3-
letnim okresie ochronnym lub innym okresie ochronnym :

1. poprzez produkcje oraz wprowadzanie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Unii Europejskiej lamp o oznaczonych w katalogu I Quality & Design pod numerami
katalogowymi :

MDs50103-4A - strona katalogowa 16,

MXo0006A- strona katalogowa 24,

MXo0006B - strona katalogowa 24,

MDs5702-5A - strona katalogowa 38,

MLs5702-2A - strona katalogowa 44,

MT5702-1A - strona katalogowa 44,

MDs5704-5A - strona katalogowa 144,

MDs5704-3A - strona katalogowa 144,

MX5704-6A - strona katalogowa 146,
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MB5704-2A - strona katalogowa 146,



+ MDs5703-2A - strona katalogowa 149,

+ MD6703-3A - strona katalogowa 149
pozwany dzialal z naruszeniem prawa i praw E oraz nie byl uprawniony do podejmowania takich
dzialan;
2. poprzez sprzedaz lub inne formy rozpowszechniania tych produktéw na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej dzialat z naruszeniem prawa i praw E oraz nie
byt uprawniony do podejmowania takich dziatan;
3. w odniesieniu do wskazanych produktéw nie byl uprawniony do jakichkolwiek form reklamy,
promocji lub innych dziatan marketingowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii
Europejskiej, a takimi dziataniami naruszat przepisy prawa i prawa E;
4. podczas trwania okresu ochronnego byl zobowigzany do zniszczenia skopiowanych produkt-
tow, znajdujacych sie w obrocie handlowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii
Europejskiej;
5. podczas trwania okresu ochronnego byl zobowiazany do zniszczenia materiatéw, narzedzi
oraz maszyn stuzacych i wykorzystywanych w przewazajacej mierze do wytworzenia wskazanych
produktow.

Na wypadek gdyby Sad uznal, ze mozna zada¢ bezpodstawnie uzyskanych korzysci

jedynie do zakonczenia okresu ochronnego, wnidst o nakazanie pozwanemu wydania bez-

prawnie uzyskanych w tym okresie korzysci, ktérych wartosc¢ okreslit na kwote 9.000 zt.

Powdd zgtosit ponownie, nie wskazujac tez dowodowych, wniosek o dopuszczenie

dowodu z zeznan $wiadkéw B, K, Z, P, B, S i T. (k.434-438)

Pozwany wniodst o oddalenie powddztwa jako niesprecyzowanego, bezzasadnego i nie-
udowodnionego, ponawiajac wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadka S, przestuchania
stron oraz z dokumentow zlozonych w sprawie sygn. akt XXGCo 106/06. (bez wskazania tez

dowodowych).

Podnidst, iz powdd nie sprecyzowat jakie relacje zachodza pomiedzy wzorami przemysto-
wymi stanowigcymi przedmiot pozwu, lampami z katalogu pozwanego i wzorami z rejestru
WIPO. Nie udowodnit ponadto, ze przystuguja mu prawa do wzoréw, ktore miatyby zostaé
naruszone przez pozwanego przez uzywanie identycznych wzoréw.

Zarzucil, ze powdd powolujac sie na prawo do niezarejestrowanego wzoru wspdlno-
towego nie wykazat przestanek jego ochrony. Sad Apelacyjny przyznal mu wprawdzie racje co do
zmiany ciezaru dowodu, ale odnosi si¢ ona jedynie do negatywnych przestanek naruszenia prawa
do wzoru. Odnosnie przestanek istnienia prawa, osoby jego wlasciciela, czasu jego trwania oraz
identycznosci wzorow uzywanych przez pozwanego z wzorami powoda obowiagzuje podstawowa

zasada rozktadu ciezaru dowodu wyrazona w art. 6 k.c. Wykazanie tych okolicznosci obcigza E,
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ktory z faktu przystugiwania mu prawa do niezarejestrowanych wzoréw przemystowych
wywodzi skutki prawne.

Powolanie sie na prawo do wzoru niezarejestrowanego wymaga udowodnienia daty jego
pierwszego publicznego udostepnienia na terytorium Wspdlnoty, wskazania cech nowosci i
indywidualnego charakteru oraz wykazania, ze ogélne wrazenie jakie wywiera na poinformowa-
nym uzytkowniku rozni sie od wrazenia jakie wywoluja wczesniejsze wzory produktéw
nalezacych do tej samej dziedziny przemystu. Powod nie wykazat, ze jako pierwszy publicznie
udostepnit wzor, gdzie i kiedy to mialo miejsce. Tymczasem data ta ma istotne znaczenia dla
ustalenia czasu trwania ochrony. Zarzucil, ze prawo do wzordw, jezeli nawet kiedykolwiek
przystugiwato powodowi, wygasto i E nie moze juz skutecznie zglasza¢ roszczen zakazowych.

Powdd nie udowodnil, ze wzory, o ochrone ktérych wystepuje maja indywidualny
charakter. Nie przedstawit zadnych dowoddéw na to, ze sam je stworzyl, badz legitymuje sie
prawem nabytym od tworcy. Pozwany zaprzeczyl prawa powoda, podnoszac zarzut niewaznosci

wzordéw wspolnotowych, ktdre nie spetniajg wymogow art. 4-9 Rozporzadzenia.

Zadeklarowatl, Ze importowane przez niego lampy nie s3 wynikiem kopiowania chronio-
nego wzoru, ale efektem pracy producentéw, z ktorymi pozwany stale wspotpracuje i ktorzy
mogliby wysuwa¢ pod adresem E roszczenia z tytulu niedozwolonego nasladowania

stworzonych przez nich wzorow.

Podnidst, ze roszczenia z art. 79 ust. 1 pr.aut. odnosza sie wylacznie do wzorow, ktdre sa
utworami, w rozumieniu art. 1. W tym postepowaniu powod nie wykazal, ze :
> wzory przemystowe wskazane z pozwie spelniaja cechy utworu, okreslone art. 1 pr.aut.
(sa przejawem dziatalnosci twoérczej o indywidualnym charakterze),
> jest tworca tych wzorow badz legalnie nabyt do nich majatkowe prawa autorskie.
Zdaniem pozwanego, wobec nieudowodnienia podstawowych przestanek ochrony, roszczenia

oparte na art. 79 ust. 1 pr.aut. s3 catkowicie bezpodstawne.

Na rozprawie 9 XI 2009 r. pelnomocnik powoda popart zadania ostatecznie sformuto-
wane w pismie procesowym z 25 IX 2009 r. Wyjasnil, ze wynikaja one z przepiséw prawa
autorskiego i Rozporzadzenia Rady (WE) w sprawie wzoréw wspélnotowych. Powdd nie wskazuje
juz jako podstawy prawnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oswiadczyl, ze domaga
sie zasadzenia od pozwanego odszkodowania w kwocie 9.000 zl i zwrotu bez-podstawnie
uzyskanych przezen korzysci w kwocie 10.000 zt. Roszczenia pieniezne wynikajg z art. 79 pr. aut.
Przyznal, ze powdd nie jest twdrca wzordw, jest nim O, prawdopodobnie takze w odniesieniu do
33 wzordw, co do ktorych certyfikat WIPO nie wskazuje twoércy. O jest pracownikiem powoda.
Nabycie praw autorskich i praw do wzoréw wynikato z umowy o prace. Wzory zostaly ujawnione

po raz pierwszy przy wydaniu katalogu w 2003 r. lub zgloszeniu wniosku do WIPO, w zaleznosci
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od tego co bylo pierwsze. Pozwany naruszat prawa powoda sprzedajac lampy na terenie Polski

od 2004/2005 1.

Petnomocnik pozwanego wniost o oddalenie powoddztwa. Nie zadat juz zlozenia
oswiadczenia na podstawie art. 22.1 u.z.n.k. Przyznal, Zze pozwany importowat z Chin i Wloch
kwestionowane lampy, ktore wprowadzat do obrotu w datach okreslonych w katalogu. Wydajac
katalog i importujac lampy pozwany nie wiedzial, ze powodowi stuzy jakiekolwiek prawo do

niezarejestrowanych wzorow wspolnotowych.

Pelnomocnicy stron nie kwestionowali autentyczno$ci fotografii i katalogdéw, ani

prawdziwosci dokumentdéw ztozonych do akt sprawy. (k. 468-470)

Ponownie rozpoznajac sprawe Sad ustalil, ze :

Na wniosek spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa austriackiego E GmbH w P
ztozony 23 IX 2002 r. Swiatowa Organizacja Wlasnosci Intelektualnej (WIPO) z siedzibg w
Genewie dokonata w dniu 4 III 2003 r. pod nr DM/062 846 rejestracji 95 wzoréw przemystowych
przedstawiajacych lampy, po raz pierwszy udostepnione publicznie na wystawie Light & Building
we Frankfurcie w dniu 14 IV 2002 r., ktorych tworceg jest O. (bezsporne - tak tez $wiadectwo
rejestracji k.1os-119, thumaczenie k.103-104)

Na wniosek powoda zlozony 16 X 2003 r. WIPO dokonato w dniu 3 XII 2003 r. pod nr
DM/064 572 rejestracji 6 wzoréw przemystowych przedstawiajacych lampy, ktorych tworcg jest
O. (bezsporne - tak tez swiadectwo rejestracji k.125-127, ttumaczenie k.123-124)

Na wniosek powoda zlozony 19 I 2004 r. WIPO dokonato w dniu 2 III 2004 r. pod nr
DM/065 036 rejestracji 33 wzorow przemystowych przedstawiajacych lampy, ktorych tworca jest
O. (bezsporne - tak tez $wiadectwo rejestracji k.89-102 - tlumaczenie k.87-88, oswiadczenie

pelnomocnika powoda k.469)

Wzory te nie s3 bezposrednio chronione na terytorium Polski w ramach systemu
haskiego. (bezsporne) Cze$¢ z nich zostala wykorzystana do produkgji lamp oferowanych przez
powoda i zamieszczonych w katalogu EGLO 2004/2005, ktéry zostat opublikowany we

Wspdlnocie w 2003 1. (bezsporne - tak tez katalog dolaczony do akt sygn. XXGCo 106/06)

Na wiosne 2005 r. B prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa I w W opublikowat
katalog zawierajacy oferte produktéw — lamp, ktére importowat z Chin i z Wloch oraz oferowat
do sprzedazy od drugiej potowy 2005 r. (bezsporne - tak tez katalog dofaczony do akt sygn.
XXGCo 106/06)

Oceniajac zadania na gruncie Rozporzadzenia Rady (WE) w sprawie wzoréw wspélno-

towych Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zwazyt:
10



Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélno-
towych (Dz.U.UE.L.02.31, z 5 I 2002 r.) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa
wylacznego, jego skutku na terytorium Wspdlnoty i systemu ochrony wzoru. (ust.3 art. 1)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktdra wzorem Wspodlnoty jest postaé catego

produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegolnosci z cech linii konturdw, kolorystyki, ksztattu,

tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Wyglad (postad)
przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, w jego formie, uksztal-
towaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajagcym sie w zestawieniu linii, konturéw,
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 i kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Co do zasady, prawo do wzoru wspdlnotowego przystuguje twoércy lub jego nastepcy
prawnemu. (art. 14 ust.1) Gdy wzor zostal opracowany przez pracownika w trakcie wykonywania
przezen obowiazkow lub instrukeji udzielonych przez pracodawce, prawo do wzoru wspoélno-
towego przystuguje temu pracodawcy, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie stanowi o tym prawo

krajowe. (art. 14 ust.3)

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego moze by¢ skutecznie zaprzeczone
przez zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywola-
nego pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 3 w zw. z art. 84). W efekcie
orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzdr od poczatku nie rodzit skutkow okreslonych w

Rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1)

W przeciwieristwie do wzoréw zarejestrowanych, ktére podlegajq ochronie skutecznej ,erga
omnes”, zapewniajqcej wylqcznos¢ (monopol) eksploatacji, wzdr niezarejestrowany podlega
ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania
ze wzoru stanowigcego kopie. [M.Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoru niezarejestrowanego w
prawie europejskim. Cyt za : ].Sienczylo-Chlabicz op.cit. s.5] Ochrona przed bezprawnym
kopiowaniem nie jest ograniczona do dzialan, w rezultacie ktorych powstaje oczywista kopia
wzoruy, lecz takze do nasladownictwa, tj. tworzenia imitacji wzoru. Zarzutu kopiowania nie moze
zaprzeczy¢ zmiana wzoru w nieistotnych szczegolach, ktére nie maja charakteru istotnych

roznic. [J.Sienczyto-Chlabicz op.cit. s.16]

Wzor wspolnotowy jest chroniony w zakresie w jakim jest nowy i posiada
indywidualny charakter. Prawo do niezarejestrowanego wzoru zapewnia wezsza ochrone,
anizeli prawo do wzoru zarejestrowanego. Trwa ona maksymalnie 3 lata liczac od dnia, w ktéorym

wzOr zostal po raz pierwszy udostepniony publicznie we Wspoélnocie. Uprawnionemu do wzoru
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niezarejestrowanego stluzy prawo zakazania jego uzywania (wytwarzania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania produktu, w ktorym wzor jest zawarty
badz zastosowany lub skladowania takiego produktu w tych celach)wylacznie wowczas, gdy
wynika ono z nasladowania chronionego wzoru. (art. 19 ust.2) Uzywania nie jest wynikiem
kopiowania, jeéli tworca nie znal wzoru ujawnionego przez uprawnionego. (art.19 ust.2 zdanie
drugie) Nie jest zabronione korzystanie ze wzoréw identycznych lub podobnych, jesli
dowiedzione zostanie, ze stanowia one wynik samodzielnej pracy twoérczej autora, przy zaloze-

niu, ze nie mial on mozliwosci zapoznania sie z niezarejestrowanym wzorem przemystowym.

Niezarejestrowany wzor Wspolnoty ma indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogolne)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rozni sie od wrazenia, jakie wywie-
ra na takim uzytkowniku wzor, ktdéry zostal udostepniony publicznie przed data pierwszego
ujawnienia. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody
tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Zakres ochrony wzoru okreslaja cechy zewnetrzne, ktore moga byc¢ postrzegane

zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 X 1998 r. w

sprawie prawnej ochrony wzorow, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych
wiasnie cech. (shown visibly) Zakres ochrony wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda
projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wowczas stosunkowo niski stopienn podo-
bienstwa moze stanowi¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istnieja obiektywne
przyczyny, dla ktérych 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 réznia sie jedynie nieistotnymi szcze-

golami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylgcznie jego
identycznos$¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegotach w poréwnaniu z
wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu
lub w jakikolwiek inny sposdb. Istnienie istotnych roznic wyklucza uznanie, ze poréwnywane
wzory s3 identyczne. [por. K. Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie

Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 1. 5.45-50]

Okreslenie, czy wzor ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy
ogodlne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru
rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejqcq catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury
produktu, do ktdérego odnosi sie¢ wzor lub w ktorym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora
przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopieri swobody twdrcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt

14 Preambuly) Dokonujac oceny Sad musi zatem rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej
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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] Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silna
zdolnos$¢ odrdzniajaca go od innych, ze bedzie mogt by¢ zindywidualizowany przez zorientowa-
nego uzytkownika (informed user, l'utilisateur averti). [por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér
wspdolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeri geograficznych w
Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59] Wywolywane wrazenie
musi by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rozni sie od wczesniejszego wzoru
pewng, nawet duzg liczba okreslonych szczegdtow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkow-
nik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos$¢ przedmiotu, osoba, ktéra go

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

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten,
ktéry 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 wspdlnotowych. nr 12/2005 s.30-37] Inny
poglad prezentuje Krystyna Szczepanowska-Koztowska [Zdolnos¢ (...) s.45-50] ograniczajaca krag
zorientowanych uzytkownikéw do ostatecznego konsumenta, dla ktorego przeznaczony jest
produkt. Definicja ta sprawdza sie jednak wylacznie w odniesieniu do produktéw codziennego
uzytku, ktére nabywamy na tyle czesto aby zapozna¢ 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 prof. Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony)
uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepsza 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, ktéra uzywa przed-
miotu i postuguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to tez by¢ finalny uzytkownik.
[Ochrona (...) s.6]

Z powyzszych unormowan wynika dla powoda obowiazek udowodnienia, zZe wzor nie-
zarejestrowany cechuje nowos¢ i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego publicznego

udostepnienia, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On takze dowodzi to, zZe kwestionowany przezen
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produkt pozwanego stanowi kopie wzoru, a ponadto swiadomo$¢ pozwanego istnienia chronio-
nego wzoru, od ktorej istnienia zaleze¢ bedzie mozliwos$¢ uznania dziatania za kopiowanie. (art.
6 k.c.) [por. A.Tischner Niezarejestrowany wzdér wspdlnotowy. PPH lipiec 2006 r. s.39-40,
J.Sienczyto-Chlabicz Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspélnotowego. EPS luty 2008 r. s.16]
Zainteresowany zaprzeczeniem zarzutu kopiowania, pozwany ma obowiazek wykazania, ze
identyczno$¢ wzoru nie wynika z kopiowania, ze identyczny wzor stanowi wynik samodzielnej

pracy tworczej jego autora. (art. 19 ust. 2 zdanie drugie)

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, wlasciwych dla 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 Wspdlnoty sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody,

nastepujace srodki :

p

zakaz kontynuowania dziatan, ktore naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktéw;

c. zajecie materiatow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia pod-
robionych dobr, jezeli ich wlasciciel wiedziat do jakich celow byly uzyte lub w okreslonych
okolicznosciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajace na natozenie innych sankcji, odpowiednich w danych okolicz-
nosciach, przewidziane w prawie krajowym Panstwa Czlonkowskiego, w ktérym naruszenie
miato miejsce lub istnieje grozba jego popelnienia. (art. 89 ust.1)

Sad podejmuje takze, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne s$rodki zapewniajace

przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad uznal, ze:
Powddztwo nie zastugiwato na uwzglednienie, poniewaz E GmbH w P nie przedstawit
twierdzen i dowodow na ich poparcie koniecznych dla ustalenia przez Sad, ze powodowi stuza
prawa do niezarejestrowanych wzoréw wspoélnotowych, zakres ich ochrony oraz fakt ich

naruszenia przez B.

Przede wszystkim nalezy wskazaé, ze w toku trwajacego wiele lat postepowania, pomimo
zarzutdw zglaszanych przez pozwanego, powodd nie sprecyzowal przedmiotu ochrony. Nie
skonkretyzowal wzorow, ktoérych kopie stanowi¢ maja kwestionowane produkty pozwanego.
Ograniczyt sie do podania stron katalogu I Nowosci 2005, nie odnoszac do nich konkretnych
wzorow stanowigcych przedmiot rejestracji WIPO, ani nawet kart bardzo obszernego katalogu

EGLO 2004/2005.
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Powod zakwestionowal 22 produkty oferowane przez pozwanego, podczas gdy swia-
dectwa rejestracji WIPO odnoszg sie do 134 wzorow przemystowych. Nie wydaje si¢ prawidtowe
przedstawianie przez Sad przypuszczen, jakie wzory miatyby by¢ kopiowane w produktach
pozwanego. Nieuzasadnione jest takze pordwnywanie kwestionowanych produktéw z kazdym ze
134 wzorow. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze do pozwu zostaly zalaczone $wiadectwa WIPO z
nieprawidtowym przedstawieniem wzorow. (k.17-49) Zwiazany pogladem Sadu drugiej instangji,
Sad opart sie na kopiach zalgczonych do pisma procesowego z 26 VIII 2006 1. (k.87-1277) Jednak
bardzo zta jakos¢ fotokopii praktycznie uniemozliwiala poréwnanie wzorow z kwestionowanymi
produktami. Obrazy s3 czarno-biate, tymczasem w katalogach produkty ucielesniajace wzory
przemystowe s3 barwne. Powod w zadnym miejscu nie wyjasnia tej kwestii, ktora niewatpliwie
moze mie¢ istotne znaczenie dla oceny Sadu. Roéznice kolorystyczne lub odmiennos¢ materiatow
moglyby bowiem podwazy¢ zarzut kopiowania przez pozwanego wzoréw przemystowych
powoda.

Powdd, reprezentowany w sprawie przez profesjonalnego pelnomocnika, musial mieé
$wiadomos¢ koniecznosci dolozenia szczegolnej starannosci przy dowodzeniu identycznosci
przeciwstawianych wzoréw i produktow. W tego rodzaju sprawach ogromne znaczenie maja
elementy zewnetrznego wygladu produktu, stad nalezy je wyeksponowa¢ w taki sposob, aby nie
uszta uwadze Sadu zadna cecha wzoru. W praktyce bardzo przydatne jest takze dodatkowe
opisanie, wskazanie tych cech, ktére maja decydujace znaczenie przy ocenie nowosci,
indywidualnego charakteru oraz dla ustalenia, Ze mamy do czynienia z kopiowaniem wzoru.
Zaniedbania w tym zakresie, obcigzajace E, praktycznie uniemozliwiaja Saqdowi dokonanie pelnej
i prawidtowej oceny oraz ustalenie przedmiotu i zakresu zadanej w tym postepowaniu ochrony,

a takze faktu naruszenia praw do wzorow.

Na podstawie zlozonych do akt bardzo ztej jakosci fotokopii, Sad nie ma mozliwosci
dokonania poréwnan ksztattow, linii, koloréw proporcji, materiatléw, decydujacych o istotnych
cechach wzoru i produktu, poszukujac ich identycznosci / podobienstw i w konsekwencji

decydujac o tym, czy miato miejsce kopiowanie.

Takze ograniczenie sie do wskazania zakwestionowanych produktow bez ich odniesienia
do podlegajacych ochronie niezarejestrowanych wzoréw wspolnotowych wyklucza dokonanie
przez Sad pozytywnych ustalen co do naruszenia praw E. Stusznie pozwany zarzuca
ponadto, iz w sprawie nie zostalo wykazane w jakim okresie wzory jako nie-

zarejestrowane wzory wspolnotowe podlegaly ochronie.

Domagajac sie ochrony wzorow przemystowych powdd nie tylko nie udowodnil, ale
nawet nie wyjasnit jakie ich cechy przemawiaja za ich uznaniem, ze posiadaja one cechy nowosci
i indywidualny charakter. Nie wskazat jaki jest zakres swobody tworczej przy tworzeniu tego

rodzaju wzorow. Nie przedstawil cech, ktore wynikaja z funkcji produktu, w ktorym wzory sa
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uprzedmiotowione. Wszystkie te elementy sa decydujace dla oceny przez Sad, czy, a jeéli tak, to

w jakim zakresie dany wzor podlega ochronie.

Na podstawie zaoferowanych Sagdowi dokumentéw mozna niewatpliwie stwierdzi¢, ze 95
wzordw objetych swiadectwem WIPO nr DM/062 846 zostato po raz pierwszy upublicznionych
na wystawie Light & Building we Frankfurcie 14 IV 2002 r. A zatem w dacie zaoferowania ich
przez powoda produkty stanowigce kopie tych wzorow nie podlegaly juz ochronie na podstawie
Rozporzadzenia. Tymczasem do wzorow objetych tym $wiadectwem odnosza sie zakwestiono-
wane produkty ML5702-2A i MT5702-1A ze strony katalogowej 44.

W odniesieniu do pozostalych wzorow brak danych do ustalenia daty pierwszego pub-
licznego udostepnienia. Wbrew przekonaniu powoda, nie mozna przyjac¢ jako miarodajnej daty
wystapienia do WIPO z wnioskami o rejestracje : 16 X 2003 r. (DM/064 572 — 6 wzoréw) i 19 |
2004 1. (DM/065 036 - 33 wzory), ktora miala miejsce w_Genewie, a zatem poza obszarem
Wspolnoty. Przyjmujac bardzo ogolne wskazanie daty publikacji katalogu EGLO 2004/2005 na
2003 1., nalezy stwierdzi¢, ze prawa do wszystkich niezarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych
wygasly najpozniej 31 XII 2006 1. E nie moze juz zatem skutecznie wystepowac z zadaniami z pkt

1-5 pozZwu.

Odnoszac sie szczegdtowo do pozostatych zakwestionowanych produktéw Sad pragnie
stwierdzi¢, ze lampy oznaczone numerami katalogowymi MXo0006A i MXo0006B - strona
katalogowa 24, MDs5702-5A - strona katalogowa 38, MDs5702-3A - strona katalogowa 37,
MX5702-3A i MB5702-1A - strona katalogowa 43, nie maja zadnego odniesienia do wzoréw

zarejestrowanych w WIPO.

Pozostatych produktéw w Zzadnym razie nie mozna uznac za niewatpliwe kopie wzorow

ze wzgledu niemozliwo$¢ oceny lub na wystepujace, istotne i latwo dostrzegalne roznice :

4+  MDs50103-4A - strona katalogowa 16, MD5103-2A i MD5103-3A - strona katalogowa 15,
niemozliwe do poréwnania ze wzorem nr 6 z certyfikatu WIPO DM/064 572 ze wzgledu na
z13 jakos¢ techniczng fotokopii oraz odmienne przedstawienie wzoru i produktdw, lampy
MDs5103-2A i MD50103-4A cechuje przy tym odmienna liczba punktow oswietlenia,

%+  MDs5704-5A i MD5704-3A - strona katalogowa 144, MD5704-7A - strona katalogowa 143
mogga by¢ zestawiane z wzorami nr 22 i 25 z certyfikatu WIPO DM/o065 036, produkty
MDs5704-5A i MDs5704-7A wyrdéznia odmienna liczba punktéw oswietlenia, wszystkie
produkty odréznia ponadto gorna metalowa listwa i jej zawieszenie,

+  MX5704-2A - strona katalogowa 146 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 23 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, poréwnanie jest utrudnione ze wzgledu na zla jakos¢ fotokopii,

wyraznie dostrzegalna jest jednak réznica w ksztalcie i wielkosci scianki tylnej,

16



4+  MB5704-6A - strona katalogowa 146 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 24 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, poréownanie jest utrudnione ze wzgledu na zlg jakos¢ fotokopii, wzor i
produkt wydaja sie jednak by¢ do siebie podobne,

+  MDs5703-2A - strona katalogowa 149 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 29 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, porownanie jest utrudnione ze wzgledu na z13 jakos¢ fotokopii, wzdr i
produkt s3 do siebie podobne, w produkcie brak jednak listwy (?) poprzecznej, nie-
widoczne zawieszenie gorne,

4+  MD6703-3A - strona katalogowa 149 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 28 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, porownanie jest utrudnione ze wzgledu na zlg jakosc¢ fotokopii, wzor i
produkt s3 do siebie podobne, w produkcie brak jednak listwy (?) poprzecznej, nie-
widoczne zawieszenie gorne,

+  MDs5703-4A - strona katalogowa 23 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 28 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, poréwnanie jest utrudnione ze wzgledu na zla jakos¢ fotokopii,
odmienna liczba punktow oswietlenia, niewidoczne zawieszenie gorne,

4+  MDs5703-1A - strona katalogowa 23 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 27 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, poréwnanie jest utrudnione ze wzgledu na zlg jakos¢ fotokopii, wzor i
produkt wydaja sie by¢ do siebie podobne,

+  MT5704-3A - strona katalogowa 145 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 21 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, poréwnanie jest utrudnione ze wzgledu na zla jakos¢ fotokopii,
szczegoblnie przy rozroznieniu metalowego stelaza i elementow szklanych,

+  MLs704-3A - strona katalogowa 147 moze by¢ zestawiany z wzorem nr 21 z certyfikatu
WIPO DM/065 036, porownanie jest utrudnione ze wzgledu na zlg jakos¢ fotokopii,
szczegllnie przy rozréznieniu stelaza i elementéw szklanych, wyrazna réznica w wysokosci

stelaza.

Domagajac sie ustalenia naruszenia w przeszitosci (w zadaniu ewentualnym) powdd nie
konkretyzuje przedmiotu ochrony, ani okresu w jakim naruszenie miatoby mie¢ miejsce. Nade
wszystko jednak nie wskazuje, nawet ogodlnie, jaki ma interes prawny w ustaleniu faktéw. Takze

z tej przyczyny zadanie oparte na przepisie art. 189 k.p.c. nie zastluguje na uwzglednienie.

Stuszny jest zarzut pozwanego, ze powdd nie udowodnil, iz stuza3 mu prawa do nie-
zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych. Kwestionowane przez B twierdzenie E nie zostato
potwierdzone zadnymi dowodami. Z zapisu $wiadectw WIPO i ostatecznego oswiadczenia
pelnomocnika powoda wynika, ze twdrca wzoréw jest O. Brak dowodu przeniesienia przezen
praw na rzecz spotki E wylacza pozytywne ustalenie przez Sad, ze powod jest wlascicielem
niezarejestrowanych wzoréw wspolnotowych. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze dowdd z
przestuchania O w charakterze strony nie byt wnioskowany na okolicznos¢ praw do wzoru

(nawet zgtaszany powtornie po uchyleniu wyroku), zostat przez Sad oddalony jako powolywany
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il.

iil.

na okolicznos$ci nie majace istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. (a contrario art. 227

k.p.c.)

W tym postepowaniu Sad nie byl uprawniony do rozpatrywania zarzutéw pozwanego,
odnoszacych sie do niewaznosci niezarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych, poniewaz B nie

wystgpit z pozwem wzajemnym o ich uniewaznienie. (art. 24 ust. 3)

Odnoszac zadania pozwu do przepiséw ustawy z dnia 4 II 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych Sad zwazyt :

Zgodnie z art. 1 ust.1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest utwor, tj. kazdy
przejaw dzialalnosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia. Wedlug pogladéow
panujacych w orzecznictwie i doktrynie, wytwdr niematerialny by uzyskat kwalifikacje utworu, w

rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywac¢ lacznie nastepujace cechy:

musi stanowic¢ rezultat pracy cztowieka tj. tworcy utworu (przy czym przejaw dzialalnosci
oznacza kazdy uzewnetrzniony rezultat dzialania - tak J. Barta, Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 ., s. 68)

musi stanowi¢ przejaw dzialalnosci tworczej,

musi mie¢ indywidualny charakter.

Jako przedmiot prawa autorskiego ustawa wymienia m.in. utwory wzornictwa

przemyslowego. (art. 1 ust.2 pkt 5)

Rezultat tworczego dzialania winien by¢ stworzony samodzielnie, by¢ niepowtarzalny,
swoisty (oryginalny), odréznia¢ sie w sposdb chociazby minimalny od innych rezultatéw takiego
samego dzialania (nowos¢). [tak M.Pozniak-Niedzielska w: System prawa prywatnego. Prawo
Autorskie, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003, s.9] O tym, czy
dane dzielo jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron, lecz

ustalenia faktyczne.

Utworem jest wiec rezultat dzialalnosci o charakterze twdrczym, kreacyjnym,
oryginalnym, charakteryzujacy sie indywidualnoscia. Nie jest utworem taki rezultat pracy,
ktory jest zdeterminowany przez opisywany obiekt czy zjawisko, zatozony cel (funkcje), ktéry
jest jednym z mozliwych do osiggniecia przez osoby (specjalistéw) podejmujacych sie tego
samego zadania. Na gruncie prawa autorskiego nalezy przeciwstawi¢ sobie dziatania o
charakterze tworczym i dzialania techniczne. Rezultat tych ostatnich jest sprawdzalny i

powtarzalny, a jego osiggniecie wymaga jedynie okreslonej wiedzy i sprawnosci. Mozliwe jest
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przy tym przewidzenie okreslonego wyniku. Cechg tworczosci, a wiec i samego utworu, jest
indywidualne ujecie oraz niepowtarzalnos¢ otrzymanego rezultatu, innymi stlowy, obiektywna
nowos¢, oryginalnos¢, autonomiczna kreacja, projekcja osobowosci tworcy znajdujaca
odzwierciedlenie w dziele, ktérych efektem jest nieprzewidywalno$¢, co do ostatecznego efektu
pracy tworczej (przynajmniej niektorych elementow). [por. wyrok Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z 5 VI 1995 1. I ACr 453/95]

W wyroku z dnia 13 I 2006 r. [III CSK 40/05] Sad Najwyzszy stwierdzil : Nie moze by¢
uznany za utwor i objety ochrong prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywnosci umystowej,
ktéremu brak cech dostatecznie indywidualizujgcych, to jest odrézniajqcych go od innych wytwo-
réw podobnego rodzaju i przeznaczenia. W uzasadnieniu tego wyroku Sad Najwyzszy wyjasnit, ze
warunkiem ustalenia, iz przedmiot ewentualnej ochrony spelnia przestanki uznania go za utwor
w rozumieniu art. 1 ust.1 pr. aut. jest kumulatywne istnienie trzech gléwnych zwigzanych ze
sobg, majacych charakter ocenny cech :

1) dobro takie jest przejawem dzialalnos$ci tworczej,

2)  ma charakter indywidualny,

3)  zostalo ustalone w jakiejkolwiek postaci.
Charakter "twérczosci” i "indywidualnosci” majgcego podlegac ochronie prawa autorskiego przed-
miotu mozna oprze¢ na arqumentacji odnoszqcej sie do strony podmiotowej stosunku tgczgcego
tworce z jego dzietem ("pietno osobiste", "znamiona osobowosci"), albo na aspektach przedmio-
towych, tj. odnoszqcych sie do samego wytworu ludzkiego umystu. W razie zastosowania drugiego
testu, ktory trzeba uznac¢ w swietle poglgdow doktryny za lepiej uzasadniony, przyjmuje sie, ze

rezultat wysitku intelektualnego nie moze byc¢ rutynowy, standardowy i typowy.

Oryginalno$¢ utworu chronionego przepisami prawa autorskiego ma charakter podmio-
towy. Dla jego zaistnienia wazny jest tworczy wklad autora, a nie nowos¢ w sensie obiektywnym.
W tym znaczeniu nalezy takze ujmowac oryginalnos¢ jako ceche twodrczosci, pojmowanej
wedlug kryterium unikalnosci, ktéra zgodnie z tym co pisze M. Kummer w pracy pt. Das
urheberrehtlich schutzbare Werk (cyt. za M.Pozniak-Niedzielska w: System prawa prywatnego.
Prawo autorskie, red. J.Barta tom XIII Warszawa 2003 r. s.9) oznacza, ze istnieje wysoki
stopien prawdopodobienstwa, ze nikt inny samodzielnie nie stworzy identycznego

utworu. [op cit. s.11]

Utwdr objety ochrong prawno-autorska powinien odznacza¢ sie ponadto indywidual-
noscig sposobu wyrazenia lub przedstawienia tematu. Indywidualno$¢ w tym znaczeniu
oznacza swoista niepowtarzalno$¢ w sposobie wyrazenia. A zatem obok twdrczego charakteru,
utwdr powinien by¢ jedynym, niepowtarzalnym, innym niz wszystkie dotychczas powstale.
Element dziatalnosci twdrczej w podjetych dziataniach wystepuje czesciej niz cecha ich nie-

powtarzalno$ci. Tworczym jest niemal kazdy proces intelektualnej pracy wymagajacy
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osobistego podejscia, natomiast nie czesto takie dzialanie lub jego wynik bedzie sie
odznaczal niepowtarzalnosciag. Wszelkie rutynowe czynnosci sa pozbawione cechy dziatan
twdrczych i w konsekwencji s3 powtarzalne. Kazda niepowtarzalna dziatalno$é¢ tworcza usta-
lona w jakiej$ postaci bedzie utworem, nie bedzie nim sama wylacznie dziatalnos¢ tworcza.
Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest bowiem nie prosty rezultat tworczosci ale obiekt
charakteryzujacy sie niepowtarzalnoscia. Statystycznie malo prawdopodobne stworzenie tego
samego utworu w przysztosci przez inng osobe. Utwor nosi pietno osobowosci swego tworcy i w
tym sensie jest wlasnie indywidualny. Tak pojmowana indywidualno$¢ oznacza oryginalne
odautorskie przedstawienie tresci utworu i nadanie mu niepowtarzalnej formy, w ktorej pietno
osobowosci tworcy takze zadecyduje o jego niepowtarzalnosci.

Kazde z dziet jest sktadowa indywidualnych elementéw odautorskich, w tym ujeciu nie-
powtarzalnych. Formutowane sa w doktrynie precyzyjne mierniki indywidualnosci polegajace
na badaniu, czy dany rezultat dzialan jest wynikiem pracy rutynowej, szablonowej, czy tez takim
wynikiem, ktdry jest jednym z mozliwych do osiggniecia przez znawcow danej dziedziny
podejmujacych sie tych samych dziatan. (J. Barta, R. Markiewicz, [w:] Komentarz do ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Barta ]., Czajkowska-Dabrowska M., Cwigkalski Z.,

Markiewicz R., Traple E., Warszawa 1997, s.49)

Zgodnie z zasadq art. 6 k.c., wystepujac na droge sadowa z roszczeniami opartymi na
przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powéd zobowiazany jest w
pierwszym rzedzie wykaza¢ i udowodni¢, zZe stworzone przezen dzielo jest utworem w
rozumieniu art. 1 ustawy. Powinien odnies$¢ sie do wszystkich przedstawionych wyzej cech

utworu, przekonujac o tym, ze podlega on ochronie prawno-autorskiej.

Jesli ustawa nie stanowi inaczej, prawo autorskie przystuguje tworcy. (art. 8 ust. 1) Powod
powinien zatem wykaza¢, ze przynaleza mu autorskie prawa majatkowe lub osobiste, ktorych
ochrony sie domaga. Powinien takze dowie$¢ czasu trwania autorskich praw majatkowych,
wyznaczanego przepisem art.36 pr.aut.

Wszystkie podniesione wyzej zastrzezenia dotyczace nieudowodnienia roszczen wyni-
kajacych z Rozporzadzenia Rady (WE) w sprawie wzoréw wspélnotowych odnosza sie takze do
roszczen majacych wynika¢ z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wystepujac na droge sadowa o ochrone autorskich praw majatkowych, powod powinien
udowodnid, ze :

»  wzdr przemyslowy jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy,

»  powodowi stuza do niego autorskie prawa majatkowe, zgodnie z art. 8, 12 lub 41,
»  prawo podlega ochronie, stosownie do art. 36,

»  pozwany dopuscil sie naruszenia autorskich praw majatkowych,

uzasadniajacych zadania okreslone w art. 79 pr.aut., czego w tym postepowaniu nie uczynit.

20



E nie zaoferowal dowodéw pozwalajacych Sadowi na ustalenie, ze wzory, ktorych
ochrony zada s3 utworami w rozumieniu art. 1 ustawy, a powodowi stuza do nich autorskie
prawa majatkowe. W tej ostatniej kwestii widoczna jest wyrazna niekonsekwencja. Poczatkowo
E twierdzil, ze prawa autorskie (osobiste i majatkowe) stuza powodowi, w toku postepowania
przypisywat sobie wylacznie autorskie prawa majatkowe, przyznajac, ze twérca jest O, pracownik
spotki. Nie ztozyt jednak umowy, z ktorej mialoby wynikac przejscie praw na E. Powod nie moze

zatem skutecznie zadac ich ochrony przed naruszeniami zarzucanymi pozwanemu.

Opierajac zadania - kumulatywnie - na przepisach ustawy z 16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Rozporzadzenia Rady WE nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspélnotowych, ustawy z 4 1l 1994 1. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z 30
VI 2000 1. Prawo witasnosci przemystowej powod nie dostrzegl, ze z kazda z tych podstaw
prawnych facza sie odmienne zadania. Nie mozna uznaé¢ za wystarczajace prostego wskazania
przepisu art. 79 pr.aut. bez odniesienia wynikajacych z niego dla twércy uprawnien (zadan

zakazowych) do dziatan pozwanego, kwalifikowanych jako naruszenie.

Za nieuzasadnione i catkowicie nieudowodnione nalezy uznac¢ w szczegdlnosci roszczenia
pieniezne - o odszkodowanie i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci. Powdd nie sprecy-
zowal bowiem do jakich wzoréw je odnosi, za jaki okres zada zaptaty, w jaki sposob oblicza
zadane naleznosci. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze pierwotnie jako podstawe prawng roszczenia
odszkodowawczego powdd wskazywat przepis art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. Ostatecznie jednak,
odstepujac od popierania zarzutu dopuszczenia sie przez pozwanego czynu nieuczciwej
konkurencji opierat roszczenia pieniezne na art. 79 pr.aut. Poza wszystkim, roszczenia oparte na

przepisie art. 79 pr.aut. nie moga wykracza¢ poza terytorium Polski.

Z powolanych przyczyn Sad oddalil powodztwo w calosci, jako nieudowodnione.

O kosztach Sad orzekl 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 oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sagdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3.)

Oplaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci adwo-
kackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z

urzedu. Po ostatniej zmianie rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 27 X 2005 .

Zasadzajac optate za czynnosci adwokata sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy,

a takze charakter sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
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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.1.) Przy wartosci przedmiotu sprawy powyzej 10.000 do 50.000 zt stawki minimalne wynosza
2.400 z. (§ 6. pkt 5.) W sprawach o naruszenie praw do wzoru przemystowego stawki minimalne
wynosza 840 zi. (§ 1 ust. 1 pkt 18.) Nie obejmuja one oplat od dochodzonych 1acznie roszczen
majatkowych. (§ 11 ust.2.)

Zgodnie z §13 ust.2 pkt 2, stawki minimalne wynosza za prowadzenie spraw w
postepowaniu apelacyjnym przed sadem apelacyjnym wynosza 75 % stawki minimalnej, a jezeli
w poprzedniej instancji sprawy nie prowadzit ten sam adwokat - 100 % stawki minimalnej, w obu

wypadkach nie mniej niz 120 z1.

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, a w szczegolnosci
trafnos¢ zglaszanych zarzutéw, ktore skutecznie uniemozliwily uwzglednienie powddztwa oraz
czas trwania postepowania Sad uznal, Ze adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika pozwa-
nego, wykonujacego zawod adwokata bedzie wynagrodzenie podwdjnej minimalnej wysokosci.
(840 x 2 + 2.400 X 2 = 6.480 zt + 17 zl, tytulem oplaty skarbowej od petlnomocnictwa) Za

postepowanie apelacyjne pozwanemu nalezy sie zwrot 75% kosztéw w kwocie 2.430 zt.

Sad ustalit oplate ostateczna w odniesieniu do zadan niepienieznych z pkt 1-5 i 8 pozwu
na kwote 3.000 zt i uznat j3 za pobrang od powoda do kwoty 650 zt. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia
28 VII 2005 r. 0 kosztach sgdowych w sprawach cywilnych). Nieuiszczong czes¢ oplaty ostatecznej

- 2.350 z}, obowiagzany jest uisci¢ powod, zgodnie z art. 16 ustawy.
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