Sygn. akt XXIl GWwp 3/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2012 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant aplikant adwokacki Natalia Chojecka
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2012 r. w Warszawie

sprawy z powddztwa gtdwnego K prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg S w

Ogorzelinach

przeciwko R prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg R w Chojnicach
- 0 ochrone praw z rejestracji wzoréw wspdlnotowych

oraz

z powddztwa wzajemnego R

przeciwko K

- 0 uniewaznienie

. zpowddztwa giéwnego :

1. oddala powddztwo;



zasadza od powoda K na rzecz pozwanego R kwote 2.834 (dwa tysigce osiemset

trzydziesci cztery) ztote, tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

. zpowddztwa wzajemnego :

umarza postepowanie w przedmiocie uniewaznienia wzoréw wspdlnotowych
zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na

rzecz K pod numerami 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0007,;

zwraca pozwanemu R - z kasy Sgdu kwote 500 (pieéset) ztotych uiszczong w dniu 9

sierpnia 2010 r., a zaksiegowang pod poz. WP 0700153/0051/2010.



Sygn. akt XXII GWwp 3/10

Uzasadnienie

3112010 r. K prowadzacy dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg S w Ogorzelinach wniést o
udzielenie ochrony jego prawom do wzoréw wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerami 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-
0001, przez:

1. zakazanie R prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg R w Chojnicach wytwarzania
(produkcji), oferowania i wprowadzania do obrotu w jakikolwiek sposéb (odptatnie albo
nieodplatnie), uzywania lub sktadowania fodzi wiostowych REMUS 420 (takze pod nazwami
handlowymi Spinner 420, Marista 420R, Pionier 420), REMUS 390 (takze pod nazwami
handlowymi Spinner 390, Galileo 390, Sun 400 Classic) i REMUS 470 (takze pod nazwami
handlowymi Spinner 470, Wega 470),

2. nakazanie zajecia i wycofania z obrotu podrobionych przez pozwanego todzi,

3. nakazanie zajecia i zniszczenia podrobionych lodzi oraz materialéw, narzedzi oraz form

(kopyt) stuzacych do ich produkgji . (k.1-122)

11 X 2010 r. Sad postanowit o oddaleniu wnioskéw powoda o udzielenie zabezpieczenia

oraz o zabezpieczenie dowodéw. (k.453, uzasadnienie k.478-485)

Zadajac oddalenia powddztwa R wniést pozew wzajemny o uniewaznienie wzoréw
wspdlnotowych nr nr 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001, zarzucajgc im brak
nowosci i indywidualnego charakteru. Na zasadzie art. 86 ust. 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr
6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych Sad zobowigzat powoda wzajemnego
do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie tych wzoréw do Urzedu Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante. (k.452) W efekcie przeprowadzonego postepowania, decyzjami

wydanymi w dniu 4 VIII 2011 r., Wydziat Uniewaznienn OHIM oddalit wnioski. (k.520-543)

Zgodnie z art. 85 ust. 1 cyt. rozporzadzenia, w postepowaniu dotyczacym naruszenia lub
grozby naruszenia zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego sady uznajg ten wzoér za wazny.
Domniemanie to moze by¢ bowiem skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wytacznie w
trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego wnioskiem ztozonym w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust.

1wzw.zart. 52 iart. 84).



Wobec rozstrzygniecia przez Urzad kwestii waznos$ci wzoréw wspolnotowych nr nr
1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001, wydanie orzeczenia w sprawie z powodztwa
wzajemnego stato sie bezprzedmiotowe, Sad postanowil przeto o umorzeniu postepowania i
zwrocil R uiszczona optate w kwocie 500 zl. (art. 355 § 1 k.p.c. oraz art. 80 ust. 1 ustawy z dnia

28 VII 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)

Po podjeciu postepowania, K sprecyzowal powdédztwo, zadajac :

1. zobowigzania R do zaprzestania oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu
oraz sktadowania w celu oferowania wyrobéw wytworzonych wedtug wzoréw
wspdlnotowych zarejestrowanych przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w

Alicante pod numerami 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001,

2. nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, znajdujacych sie w jego siedzibie,
magazynach oraz we wszystkich innych miejscach, ktore zostang ustalone przez komornika w
toku postepowania egzekucyjnego, wyrobow wytworzonych wedtug wzoréw wspoélnotowych

nrnr 1580143-0001, 1580143-0003 i 1595778-0001,

3. nakazania pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, form (kopyt) stuzacych bezposrednio do
produkcji wyrobéw wytwarzanych wedtug wzoréw wspélnotowych o numerach 1580143-

0001, 1580143-00031 1595778-0001,

-

zasgdzenia od pozwanego zwrotu kosztow procesu wedtug norm przepisanych. (k.623)

R wniést o oddalenie powddztwa i zasadzenie na jego rzecz zwrotu kosztow procesu.
Podniost, Ze sporne todzie zostaty przez niego zaprojektowane i sg produkowane od 2007 r., a
zatem jeszcze przed data zgtoszenia przez powoda wzordéw wspdlnotowych. Przystuguje mu wiec
prawo uprzedniego uzywania zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych, wynikajgce z art. 22
rozporzadzenia. Modele todzi REMUS nie s3 kopiami ani nie nasladuja wzoréw, lecz maja swoj
wilasny indywidualny charakter. Wskazat na elementy produktu znane wcze$niej, ktore nie
powinny by¢ uwzgledniane przy ocenie tozsamos$ci lub odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie
todzie stron wywierajg na zorientowanym uzytkowniku. W jego ocenie, funkcjonalno$¢ produktu

znacznie ogranicza zakres swobody twdrczej projektanta tego rodzaju wzordéw. (k.232-274)

Orzekajac o naruszeniu praw z rejestracji wzoréw wspolnotowych nr nr 1580143-0001,
1580143-0003 i 1595778-0001, zwigzany domniemaniem ich wazno$ci, Sad pominat kwestie
dotyczace braku nowosci i indywidualnego charakteru. Ograniczyt sie do badania podobienstwa
wzoréw zarejestrowanych na rzecz powoda i wzordw zawartych w produktach pozwanego,
zakresu swobody twodrczej przy ich projektowaniu, a takze wcze$niejszego uzywania wzoréow

przez R (zarzut zgtoszony w odpowiedzi na pozew - k.240).



Sad ustalil, ze :

K prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg S w Ogorzelinach (tak zaswiadczenie
k.23) stuza prawa z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante wzoréw

wspolnotowych nr nr:

- 1580143-0001 zarejestrowanego 13 VII 2009 r. z pierwszenstwem od tego dnia, o czym

opublikowano 6 VIII 2009 r., przedstawiajacego 16dz plastikowa :

0001.1 0001.2

00013 .

- 1580143-0003 zarejestrowanego w dniu 13 VII 2009 r. z pierwszenstwem od tego dnia, o czym

opublikowano 6 VIII 2006 r., przedstawiajacego 16dz plastikow3 :

0001.1

0001.3
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0001.6

- 1595778-0001 zarejestrowanego w OHIM 29 VII 2009 r. z pierwszenstwem od tego dnia, o czym
opublikowano 20 VIII 2006 r., przedstawiajacego t6dzZ plastikowa :

0001.1

0001.3 0001.4 0001.5
(bezsporne - tak tez Swiadectwa rejestracji OHIM k.24-35, 287-298)

K uzywa swych wzoréw, wytwarzajac i wprowadzajac do obrotu, oferujac i reklamujac
todzie wiostowe ALFA, LAMBDA i DELTA. Tego typu todzie produkowat od wielu lat, takze przed
zgloszeniem wzordéw, dokonujac w nich zmian. (bezsporne - tak tez dokumentacja techniczna i

fotografie k.36-76, zeznania powoda k.624-625)

R prowadzi, pod firmg R w Chojnicach, dziatalno$¢ gospodarcza, m.in. w zakresie produkcji
todzi wycieczkowych i sportowych (tak zaswiadczenie k.22), miedzy innymi REMUS 420, 470 i
390 (poprzednio 360). (przyznanie k.623) Przed datami zgtoszenia przez powoda wzoréw
wspolnotowych - 131 29 VII 2009 r., pozwany wytwarzat i sprzedawat todzie motorowo-wiostowe
REMUS 420, 470 i 390, nie bedgce kopiami wzoréw powoda, od ktérych réznig sie w wielu
elementach ich wygladu. (dowdd : wydruki ze stron internetowych dot. todzi wiostowych REMUS
420,470 390 k.88-109, dokumentacje techniczne jego todzi - REMUS 420 z 23.11.2008 r., REMUS
390 z 10.12.2008 r. i REMUS 470 z 26.11.2008 r. k.257, protokoét kontroli prowadzonej przez
Urzad Morski w Stupsku z 26 II 2009 r. k.259-261, faktury sprzedazy k.262-266. zeznania
pozwanego k.625-627, fotografie todzi w $wiadectwach rejestracji OHIM k.287-298 i fotografie
produktéw pozwanego k.244-250,)
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Czynigc ustalenia faktyczne Sad pominat twierdzenia i dowody dotyczace stworzenia
spornych wzor6éw i ich autorstwa, w szczegdlnosci dowdd z dokumentacji technicznej todzi
powoda (pkt 8. pozwu), nie miaty one bowiem znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy. Sad nie badat
takze kwestii dotyczacych wzoréw niezarejestrowanych, czas ich ewentualnej ochrony uptynat
bowiem przed datg orzekania o zasadnos$ci Zadania stosowania sankcji zakazowych oraz o

zniszczeniu form, majacym na celu zapobiezZenie naruszeniom w przysztosci.

Ztozone przezen, opinie prywatne Sad potraktowal, jako uzasadnienie stanowiska K,
odmawiajac prowadzenia z nich dowodu. S3d oddalit wnioski o dopuszczenie dowodu z zeznan
Swiadkéw S, K i P, poniewaz dotyczyty one okolicznosci bezspornych (d.), nieistotnych dla
stwierdzenia naruszenia praw z rejestracji wzoréw wspoélnotowych (a, b.) lub kwestii
podlegajacych ocenie normatywnej (c.). Z tej ostatniej przyczyny, oddalit takze wniosek o

dopuszczenie dowodu z opinii biegtego z zakresu wtasnosci przemystowej (pkt 23. pozwu).

Przestrzegajac regut prekluzji dowodowej Sad pomingt twierdzenia i oddalit wnioski
dowodowe zgtoszone przez strony z uchybieniem terminéw okres$lonych przepisami art. 47912 § 1
iart. 47914 § 2 k.p.c. (zawarte w piSmie procesowym powoda z 30 VI 2010 r. k.284-353, replice
wobec odpowiedzi na pozew k.383-434, piSmie procesowym powoda z 15 XII 2011 r. k.514-543, a
dotyczace zarzutu naruszenia jego praw wytacznych, zawarte w piSmie procesowym pozwanego z

14 112012 r. k.593-596, odnosz3ce sie do wczesniejszego uzywania wzoru)

Wystepujac z pozwem w sprawie o naruszenie, zgodnie z zasada rozktadu ciezaru dowodu
sformutowana w art. 6 k.c.,, uprawniony zobowigzany byt dowodnie wykazaé, ze przystuguje mu
prawo z rejestracji wzoru wspolnotowego, jaka jest jego tres¢ i zakres ochrony. Przedstawiajac
wytwor (produkt pozwanego) naruszajacy jego prawa, powinien byt przekonaé¢ sad, Zze na
zorientowanym uzytkowniku wzory stron nie wywieraja odmiennego ogé6lnego wrazenia, przy
uwzglednieniu stopnia swobody tworczej. Ze wzgledu na przedmiot sporu i sposéb oceny
naruszenia konieczne byto przy tym dotozenie szczego6lnej starannosci przy doborze i prezentacji

dowoddéw, majacych potwierdzac¢ zasadno$¢ dochodzonych roszczen.

W ocenie Sadu, w niniejszym postepowaniu K nie sprostal temu obowigzkowi. Nie
zaoferowal (w terminie okreslonym w art. 47912 § 1 k.p.c.) dowoddéw umozliwiajacych Sadowi
stwierdzenie, Ze todzie pozwanego sg na tyle podobne do zarejestrowanych na jego rzecz wzoréw,
ze wchodza w zakres wytgcznosci wynikajacej z udzielonego prawa. Dla dokonania rzetelnej
oceny podobienstwa lub odmiennos$ci wzoréw konieczne byto przedstawienie dowodéw
rzeczowych, ktore moglyby by¢é poddane ogledzinom, lub materiatu fotograficznego,

umozliwiajgcego przeciwstawienie (rzutéw) wzordw i produktéw pozwanego z tego samego



punktu widzenia. Ocena dokonana na podstawie ztozonych do akt fotografii jest z pewnos$cia

dotknieta btedem. Brak dowodu naruszenia jego praw obcigza powoda.

Zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest zgtasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze
obowiazek dawaé¢ wyjasnienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawial
dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzaja strone,
ktéra nie dopetnita cigzacego na niej obowigzku. (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.

iart. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 X1 2001 r. ] PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 kp.c. uprawnienie sadu dopuszczenia dowodu
niewskazanego przez strony ma charakter wyjatkowy (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 1 2000 r. III
CKN 567/98) i jest prawem, a nie obowigzkiem sgdu. (postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 XII
2000 r. II CKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodow3q jedynie w sytuacjach
szczegblnych. (uchwata sktadu 7 sedziéow Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC
2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie nie obligujg go do przeprowadzania
w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego. Obowigzujgca w procesie
cywilnym zasada kontradyktoryjnos$ci zwalnia sgd orzekajacy z odpowiedzialnosci za rezultat
postepowania dowodowego, ktérego dysponentem sg same strony. (wyrok Sadu Najwyzszego z
16 XI1 1997 r. 11 UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641).

Przeciwstawiajac sobie wzory wspoélnotowe zarejestrowane na rzecz powoda i wzory
zawarte w produktach pozwanego Sad ograniczyt sie do $wiadectw OHIM i zlozonych przez
pozwanego fotografii todzi REMUS. Poréwnanie wzoréw przy uzyciu fotografii todzi ALFA, DELTA,
LAMBDA byto wykluczone ze wzgledu na watpliwo$¢ co do ich tozsamosci ze spornymi wzorami.
W toku postepowania w sprawie o uniewaznienie uprawniony wskazywal na to, ze jego todzie
byty wielokrotnie modyfikowane, nie ma zatem pewnosci, czy te przedstawione na fotografiach sg
tozsame z postaciami zgloszonymi do rejestracji (k.251-253). Przyznat to takze w tym

postepowaniu.

Sad pominat fotografie ztoZzone przy pozwie, catkowicie nieczytelne i nie-pozwalajgce na
dokonanie cato$ciowej oceny ogdlnego wrazenia, jakie mogg one wywotywac na zorientowanym
uzytkowniku. (k.83-87) Jako dowody sp6znione, w rozumieniu art. 47912 § 1 k.p.c.,, Sad pominat
fotografie zatagczone do pisma procesowego z 30 VI 2010 r. (k.299-353) ZtozZone na tym etapie
postepowania, bez zadnego usprawiedliwienia op6znienia, nalezy uzna¢ za sprekludowane. Zarzut
pozwanego (k.358-359) byt w tym przypadku w peini uzasadniony. Ich dodatkowa

nieprzydatno$¢ wynika stad, Ze powdd przeciwstawia na nich produkty stron. Za sp6Znione Sad

8



uznat takze dowody ztozone w odpowiedzi na pozew wzajemny, z ktérych miatoby wynikaé

potwierdzenie faktu naruszenia praw wytgcznych. (k.383-435)

Takze wydruki ze stron internetowych (k.88-109) miaty ograniczong przydatnos¢ dla
ustalenia podobienstwa przeciwstawianych sobie wzordw, niewielkie i bardzo niewyrazne, mogty
one stuzy¢ zaledwie do stwierdzenia bezspornego faktu produkcji todzi REMUS. W Zadnym razie
nie pozwolity one na ustalenie, ze todzie pozwanego sg kopiami wzoréw powoda. Potwierdzaja
natomiast teze pozwanego, ze wytwarzal on kwestionowane todzie przed datami zgloszenia
wzoréw wspoélnotowych przez K. (wydruki dot. modeli 420, 390 i 470 pochodza z czerwca 2008 r.
k.100-102, z czerwca 2009 r. k.88 -92, z 7 lipca 2009 r. k.103, 19 lipca 2009 r. k.104-108)

Wytwarzanie todzi przed datami zgtoszen do rejestracji potwierdzaja takze ztoZone przez
pozwanego dokumentacje techniczne jego todzi - REMUS 420 opracowana 23.11.2008 r., REMUS
390 opracowana 10.12.2008 r. i REMUS 470 opracowana 26.11.2008 r. k.257, protokét kontroli
prowadzonej przez Urzad Morski w Stupsku z 26 11 2009 r., w ktérym, jako kontrolowane wyroby
wymieniono todzie REMUS 390, 420 i 470 k.259-261, faktury sprzedazy z 10.04.2008 r. k.262,
10.04.2009 r. k.263, 21.04.2008 r. k.264, 11.04.2009 r. k.265, 28.04.2009 r. k266, a takze -
korespondujace z nimi) zeznania $wiadkdéw D k.455-456 i K k.456-457 oraz zeznania pozwanego

k.625-627 .

Sad zwazyt co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1,z 51 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa
wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty (obecnie Unii
Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng
definicje, wg ktorej wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego cze$ci, wynikajaca w
szczeg6lnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw produktu lub
jego ornamentacji (art. 3a). Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemystowy lub
rekodzielniczy, wiaczajac w to m.in. czeSci przeznaczone do stworzenia produktu ztozonego,
opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z

wytaczeniem programéw komputerowych.

Posta¢ produktu przejawia sie w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i
uksztaltowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze
koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wiasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym
produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie postrzegalne,
widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. PoZniak-

Niedzielska Wzdér wspdlnoty. w Ochrona znakdéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen
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geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzoréw
przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sagdowy 1/2007 s.4-11)

Zarejestrowany wzdr wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o
ile spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze
przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tagcznie do 25 lat. Powstaje w
ten sposéb wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim
uzywania tego wzoru, obejmujacych w szczeg6lnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do
obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzoér, lub

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

Z rejestracji wzoru wspdlnotowego wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktérych inkorporowany jest wzor. Dla oceny naruszenia
(groZby naruszenia) istotne jest ustalenie, Ze wzoér ucieleSniony w produkcie pozwanego jest na
tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, Ze nie wywotuje on na zorientowanym
uzytkowniku innego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien swobody twércy.
Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspoélnotowego obejmuje bowiem kazdy wzdr,
ktory nie wywoluje u poinformowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia (ust.1),
uwzgledniajac przy tym stopien swobody twoércy przy opracowywaniu wzoru (ust.2).
Okre$lajg go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez
uprawnionego w dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr 98/71/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji

angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wtasnie cech. (shown visibly)

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig sie jedynie nieistotnymi
szczeg6tami. (art. 5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy wylgcznie jego
identyczno$¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach w poréwnaniu z
wzorem udostepnionym wcze$niej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu

lub w jakikolwiek inny sposéb.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu,
jakie sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w
odniesieniu do tego co poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktow. Wrazenie to musi
by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rézni sie od wcze$niejszego wzoru pewna,
nawet duza liczbg okre$lonych szczeg6tow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik
(bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomo$¢ przedmiotu, osoba, ktéra go uzywa
i postuguje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzér. (déja vu) Wzor bedzie

miatl charakter indywidualny jedynie woéwczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od
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innych, ze bedzie modgl by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak
M.Pozniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i

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

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staty uzytkownik produktu, ale takze ten, ktéry
uzywajac go doraZznie dobrze go zna. Sad podziela poglad prof. Marii PoZniak-Niedzielskiej, Ze
zorientowany (u$wiadomiony) uzytkownik to taki, ktéry jest bardziej przenikliwy i ma lepsza niz
zwykty znajomos$¢ przedmiotu. Nie jest to twodrca, przecietny odbiorca ani znawca w danej
dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ finalny
uzytkownik. (Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy
1/2007 s.6, por. takze M.PoZniak-Niedzielska, ].Sieficzyto-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw
przemystowych. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.PoZniak-
Niedzielska Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z 23 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

Stosownie do wyroku Sgdu Unii Europejskiej wydanego 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07
Grupo Promer Mon Grafic vs.PepsiCo, w sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny podobienstwa
lub odmiennos$ci ogdélnego wrazenia, jakie wywotuja na zorientowanym uzytkowniku wzoér
uprawnionego i wzdr zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela. Nie
przeciwstawia sobie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez
znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ pomocniczo wykorzystany przy
dokonywaniu oceny, je$li nie ma watpliwosci co do ich tozsamos$ci (pozwany nie kwestionuje
identycznosci wzoru i ucielesniajgcego go produktu powoda). Bez znaczenia jest takze dobra lub
zta wiara uprawnionego oraz naruszyciela. Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytwdrca ani
sprzedawca produktéw, w Kktdrych wzér jest zastosowany (nalezy podkresli¢, ze wzor
wspolnotowy nie ogranicza sie do okre$lonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o
rejestracje ma znaczenie pomocnicze). Jest szczegélnie uwazny i dysponuje pewng wiedzg na

temat stanu wzornictwa.

Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okres$la¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wilasciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej
produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego zastosowanie. Porownania ogdélnego
podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace
miedzy nimi podobienistwa i réznice. (por takze pdzniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-
153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI
2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Ocena podobienstwa wzordw (istnienia lub braku odmiennego ogélnego wrazenia jakie
wywierajg one na zorientowanym uzytkowniku) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru

wspdlnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach dotyczacych znakéw
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towarowych. Kompetencje sgdu w tym zakresie nie moga by¢ w zadnym razie cedowane na
biegtego. (inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23 X 2007 r. [ CSK 302/07) Zgodnie z art. 278 § 1
k.p.c, biegly w postepowaniu cywilnym jest ekspertem, znawca dysponujacym wiedzg i
doswiadczeniem zawodowym, pozwalajgcymi dostarczy¢ sadowi wiadomosci specjalnych.
Dokonuje on oceny okre$lonego stanu faktycznego i przedstawia wiasng opinie. W polskim
procesie cywilnym, biegly - specjalista w zakresie wzornictwa przemystowego, nie moze by¢
utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporzadzenia.
Réwnoczesnie, nie moze on wydawaé opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywac
oceny z punktu widzenia modelowej postaci o okre§lonych ogolnie cechach, definiowanej w
kazdej konkretnej sprawie, z pewnoscia jednak nie bedacej ekspertem ani znawca, nie majacej
jego wiedzy ani do$wiadczenia zawodowego. (por. ].Kepinski Wzdr przemystowy i jego ochrona w

prawie polskim i wspélnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57)

Stanowiace przedmiot sporu, zarejestrowane wzory wspolnotowe zostaty zgloszone dla
todzi, jakkolwiek ten wskazany wytacznie w celach administracyjnych produkt nie ogranicza
ochrony wzoru wspdélnotowego jako takiego. (art. 36 ust. 6 rozporzadzenia) Wytwor, dla jakiego
wzory zostaty zgloszone i sposéb przedstawienia - nie do$¢ dokladne fotografie - w duzym
stopniu utrudnia dokonanie poréwnania, na ktérego podstawie Sad rozstrzyga o naruszeniu

prawa wyltacznego.

Ze wzgledu na rozbiezne twierdzenia powoda, w tym postepowaniu i w postepowaniu
przed OHIM, Sad nie mégt dokonywaé poréwnania ogdlnego wrazenia w oparciu o wyglad
produktéw stron, nie ma bowiem pewnoSci, Ze todzie ALFA, DELTA i LAMBDA, przedstawione na
fotografiach ztozonych do akt sprawy, sg tozsame z postaciami todzi zarejestrowanymi jako
wzory wspdélnotowe. Bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu sg zatem twierdzenia zawarte w
opiniach prywatnych, odnoszace sie do konkretnych produktéw. Ocena taka wtasciwa bytaby
raczej dla badania kopiowania produktéw sankcjonowanego, jako czyn nieuczciwej konkurencji,
powdd nie powotywat sie na pierwszenistwo na rynku i nie wnosit o ochrone jego intereséw

gospodarczych, jednoznacznie powotujac sie na przynalezne mu prawa wytaczne.

W ocenie Sadu, w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z nasladownictwem.

Wspoélne elementy kadluba todzi maja znaczenie funkcjonalne (ksztalt, wielkos¢,
proporcje), sg regulowane normami (k.420-423) i s3 od dawna znane, co przyznat sam powdd,
zeznajac w charakterze strony (k.625) Tam gdzie mozliwa jest swoboda twércza (zabudowa
poktadu) pojawiajg sie réznice. Odmienno$¢ elementéw wykluczajacych uznanie identycznosci
todzi (kopiowania wzoréw) jest wyraznie widoczna na niekwestionowanych przez pozwanego

fotografiach zataczonych do odpowiedzi na pozew (k.244-250).
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Na podstawie fotografii zawartych w $wiadectwach rejestracji i fotografii todzi pozwanego
mozna stwierdzi¢ w sposdb niewatpliwy, ze wzory - zarejestrowane i zastosowane w todziach
REMUS 420, 470 i 390 nie sg identyczne. Wielo$¢, zakres i charakter réznic wyklucza uznanie, ze
wzory roznig sie od siebie zaledwie nieznacznymi szczegétami. Na wystepujace pomiedzy nim
réznice, nie dotyczace wyltacznie elementéw konstrukcyjnych, ale wtasnie wystroju (wygladuy,
postaci) todzi wskazuja obydwie strony w swych zeznaniach (k.624-627), jakkolwiek odmiennie

oceniajg one ich znaczenie.

Oceniajac zasadno$¢ zarzutu naruszenia praw K z rejestracji wzoréw wspoélnotowych pod
katem nasladownictwa, Sad opart sie takze na fotografiach zawartych w §wiadectwach rejestracji
i fotografiach wytworéw pozwanego. Sad uznal, Ze zorientowanym uzytkownikiem jest w tym
przypadku osoba zwykle korzystajaca z todzi wiostowych lub wiostowo-motorowych, ktdrej
znane jest wczeSniejsze wzornictwo oraz ograniczenia wynikajgce z funkcjonalnosci produktu.
Ocena podobienstwa wzorow, w rozumieniu nieodmiennego ogdlnego wrazenia, lub jego braku,
dokonywana jest w sposéb bezposredni. Zorientowany uzytkownik, nie uwzglednia w niej
elementéw znanych mu, ani tych wynikajacych z funkcji produktu. Bez znaczenia bedzie dla niego
fakt, ze todzie maja bardzo podobny ksztalt kadtuba i proporcje, umieszczenie w poktadzie tawek
przeznaczonych dla sternika i pasazeréw (prostopadle do ptaszczyzny symetrii kadluba - w
liczbie, zaleznej od tego dla ilu oséb przeznaczona jest 16dZ, schowki, zwyczajowo stosowane w
tego typu todziach). Zwraca¢ bedzie natomiast uwage na elementy, w ktérych projektant moze
wykazal sie swobodg twoércza : uklad poktadu, potaczenie tawek, rozmieszczenie schowkéw,
odbojniki. W tym zakresie wta$nie wzory zarejestrowane na rzecz powoda i wzory zawarte w

produktach pozwanego wyraznie sie réznig :

> wzor todzi REMUS 420, a wzor wspolnotowy nr 1580143-0001: odmienna kolorystyka
kadtuba i poktadu, zabudowa powierzchni bocznych na catej dtugosci todzi od rufy do
dzioba (we wzorze fragment pomiedzy dziobem a pierwszg tawka nie jest zabudowany,

odmienne s3 takze ksztatty zabudowy pawezy,

> wzor todzi REMUS 470, a wzdér wspdlnotowy nr 1595778-0001: zabudowa poktadu, w
ktérym znajduje sie tawka oraz - w czesci dziobowej - schowek kotwiczy, ktérych brak we
wzorze, w todzi powoda wieksze sg schowki na dziobie i pawezy, rézne jest takze
usytuowanie knag na dziobie obu todzi, powierzchnia dna poktadu, usytuowanie
studzienki, a takze ochronne plytki w okolicy pawezy, kadtub todzi we wzorze
wspolnotowym otacza jasna lina imitujgca skrecony sznur, ktérego nie ma w todzi

pozwanego,

> wzor todzi REMUS 390, a wz6r wspoélnotowy nr 1580143-0003: odmienna zabudowa
poktadu w czesci dziobowej, zagospodarowanej na schowki, krétsza tawka z wiekszymi

wypuktosciami po obu bokach (w ktérych umieszczono schowki), oparcia na stopy, w
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todzi pozwanego, ktorych nie ma w todzi przedstawionej we wzorze powoda, rézng sie
takze ochronne ptytki w okolicy pawezy, studzienki w dnach obu todzi, kadtub todzi we
wzorze otacza jasna lina imitujaca skrecony sznur, ktérego nie ma w todzi pozwanego, w

ktérych brak takze relingow.

Réznice pomiedzy zarejestrowanymi wzorami wspolnotowymi powoda, a wzorami
zawartymi w produktach pozwanego s3 na tyle istotne, Zze wplywaja na ogélne wrazenie
zorientowanego uzytkownika, ktory bez watpienia uzna je za odmienne. Przeciwnej tezy powéd w
tym postepowaniu nie udowodnit, K nie moze zatem zasadnie twierdzi¢ o naruszeniu przez R jego
praw z rejestracji oraz skutecznie zgda¢ zastosowania wzgledem pozwanego sankcji zakazowych i
nakazania mu usuniecia skutkéw naruszenia. (a contrario art. 10 w zw. z art. 89 cyt.

rozporzadzenia)

W przekonaniu Sadu, uwzglednieniu powddztwa sprzeciwia sie takze udowodnione
przez R, uprzednie uzZywanie kwestionowanych wzoréw todzi. Przepis art. 22 cyt
rozporzadzenia stanowi, Ze osoba trzecia, ktéra moze udowodnié, ze przed datg zgtoszenia lub,
jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed datg pierwszenstwa, na obszarze Wspoélnoty (obecnie Unii
Europejskiej) uzywata w dobrej wierze lub uczynita powazne i skuteczne przygotowania do
uzywania wzoru wchodzacego w zakres ochrony zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, nie
bedacy jednak jego kopig, ma prawo uprzedniego uzywania (ust. 1), ktére uprawnia osobe trzecia
do wykorzystania wzoru w celach, dla ktérych z niego korzystata lub dla ktérych poczynita ona

powazne i skuteczne przygotowania, przed datg zgtoszenia lub przed datg pierwszenstwa. (ust. 2)

Nalezy wyjasni¢, ze w urzedowej wersji ttumaczenia rozporzadzenia stwierdza sie w ust. 1
art. 22 : Osoba trzecia, ktora moze udowodnié, ze przed datq dokonania zgtoszenia lub, jesli
zastrzezono pierwszenstwo, przed datq pierwszeristwa na obszarze Wspdlnoty uzywata w dobrej
wierze lub uczynita powazne i skuteczne przygotowania do uzywania wzoru obejmujqgcego zakres

ochrony zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, ktéry nie stanowi jego nasladownictwa, ma prawo

uprzedniego uzywania. Pojecie naSladownictwa nalezy w tym przypadku rozumie¢ jako
kopiowanie wzoru (fr. une copie d'un dessin ou modéle communautaire enregistré, ang. not been
copied from a registred Community design). Tego samego pojecia nasladownictwa nie do$¢
precyzyjnie uzyto w polskim ttumaczeniu art. 19 ust. 2 rozporzadzenia. [por komentarz Anny

Tischner do tych przepiséw w Systemie Informacji Prawnej LEX (Lex Omega].

Dla wytaczenia dopuszczalno$ci powotywania sie przez pozwanego na prawo uprzedniego
uzytkownika konieczne bytoby udowodnienie - przez powoda (art. 6 k.c.), Ze jego wzory zostaty

przez R skopiowane, czego w niniejszej sprawie K nie uczynit.
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Zaoferowane przez pozwanego dowody przekonujg za uznaniem, ze R wytwarzat,
wprowadzat do obrotu i oferowat sporne todzie przed datami zgtoszenia wzoréw wspdlnotowych
nr nr 1580143-0001, 1580143-0003i 1595778-0001 (pierwszenstwa nie zastrzezono). Wynika to
z wydrukéw ze stron internetowych, faktur sprzedazy oraz dokumentacji technicznej. Pozwany
moze zatem nadal produkowac todzie REMUS 390, 420 i 470 w zakresie w jakim czynit to w lipcu
2009 r. K nie zarzuca za$, ze pozwany uzywa wzorow w szerszym niz wowczas zakresie. Takze z

tej przyczyny powddztwo podlegato oddaleniu. (art. 22 rozporzadzenia)

0 kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialno$ci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyZsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa

strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) W niniejszej sprawie - w kwocie 1.136,68 zt.

Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego zwraca sie
koszty w wysoko$ci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Optaty
za czynnosci radcoOw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu. Zasadzajac optate za czynnos$ci radcy prawnego sad bierze pod uwage
niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy pelnomocnika w przyczynienie
sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia optaty stanowiag stawki
minimalne okre§lone w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o0 krotnej stawki
minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$¢ zalezy od wartos$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi
840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznat, Ze adekwatne
do nakladu pracy pelnomocnika pozwanego wykonujgcego zawdd radcy prawnego bedzie
wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysoko$ci. (2 x 840 zt + 17 zt tytutem optaty skarbowe;j

od pelnomocnictwa)

W pozostatym zakresie Sad uznat za bezzasadny wniosek pozwanego o zasadzenie na jego
rzecz od powoda zwrotu kosztow procesu. (k.621) Wobec odestania - w trybie art. 86 ust. 3
rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych - Sad nie
moze w niniejszej sprawie rozstrzygac w szczegdlnosci o kosztach postepowania o uniewaznienie
toczacego sie przed OHIM, ktore ma charakter samodzielny i nie ma zwigzku z powddztwem o

zakazanie naruszen wzoréw wspolnotowych.
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