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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Dnia 28 kwietnia 2011 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Lidia Radlinska

poO rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2011r.

sprawy z powddztwa D GmbH z siedzibg w Linen (Niemcy)

przeciwko C

prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa S w Ziebicach

o ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakdw towarowych i wzoréw wspdlnotowych

1.

utrzymuje w mocy wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 17 stycznia 2011 r. w czesci

obejmujacej punkty 1., 2. i w tym zakresie - pkt 6.;
uchyla ten wyrok w czesci obejmujacej punkty 3. -5,;

nakazuje C, aby zwrdcit D GmbH w Liinen bezpodstawnie uzyskane korzysci w kwocie
3.422,54 (trzy tysigce czterysta dwadziescia dwa 54/100) ztote z ustawowymi

odsetkami za czas od dnia 31 pazdziernika 2010 r. do dnia zapfaty;
w pozostatej czesci powddztwo oddalg;

zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 1.879 (tysigc osiemset siedemdziesiat

dziewie() ztotych, tytutem zwrotu kosztédw procesu.
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Uzasadnienie

13 XII 2010 r. D GmbH z siedziba w Liinen wnioést o :

6. nakazanie C zaniechania naruszen wspdlnotowych znakéw towarowych DREAM
MULTIMEDIA i DREAM BOX (nr 002769909 i 002768794) przez oferowanie,
wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie satelitarnych odbiornikéw

cyfrowych opatrzonych oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA lub DREAM BOX;

7. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen wzoru wspdlnotowego nr 00631783-
0002 przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie

satelitarnych odbiornikéw cyfrowych nasladujacych ten wzor;

8. nakazanie pozwanemu, aby zwrdcit powodowi korzysci bezpodstawnie uzyskane z
wprowadzenia do obrotu 74 satelitarnych odbiornikéw cyfrowych nasladujacych wzoér
wspélnotowy nr  631783-0002 i/lub  opatrzonych oznaczeniem DREAM
MULTIMEDIA lub DREAM BOX, w kwocie 21.181 zt z ustawowymi odsetkami za czas

od 31 X 2010 1;
9. zasadzenie od pozwanego kwoty 5.000 zt z ustawowymi odsetkami od 19 XI 2010 r.;

10.  zasadzenie kosztéw procesu.

W motywach powolal sie na przystugujace D GmbH prawa z rejestracji wzoru
wspolnotowego nr 631783-0002 oraz wspolnotowych znakéw towarowych DREAM
MULTIMEDIA i DREAM BOX. Zarzucit, ze C importowal i sprzedawal za
posrednictwem portalu internetowego allegro.pl. satelitarne odbiorniki cyfrowe
nasladujace wzor wspdlnotowy nr 631783-0002, opatrzone oznaczeniem DREAM
MULTIMEDIA lub DREAM BOX. Uzasadnia to zakazanie mu dalszych naruszen, jak i
zadanie zwrotu bezpodstawnie uzyskanych ze sprzedazy, za posrednictwem portalu
allegro.pl, 74 odbiornikéw, korzysci w kwocie 21.181 zl, a takze odszkodowania w kwocie

5.000 z1, odpowiadajacej wysokosci optat licencyjnych. (k.2-85)



Sad oddalit wniosek powoda o zobowigzanie Q spotki z 0.0. w Poznaniu do
udzielenia informacji, odnoszacych sie do innych transakcji sprzedazy. Zgodnie z
obowigzujacym w postepowaniu w sprawach gospodarczych przepisem art. 479* § 2
k.p.c., powdd nie jest uprawniony do wystepowania z nowymi roszczeniami zamiast lub
obok pierwotnego. Uzyskanie informacji o sprzedazy innych jeszcze towarow, poza 74
urzadzeniami, od ktérych liczone sa bezpodstawnie uzyskane korzysci, nie jest zatem

niezbedne dla dochodzenia objetych pozwem roszczen - a contrario art. 286" ust.1 pkt 3

p.w.p. (k.94)

Pozwany nie ztozyl odpowiedzi na pozew w terminie okreslonym przepisem art.

479 § 2 k.p.c. (k.g1, 95)

W dniu 17 stycznia 2011 r. Sad wydal wyrok zaoczny, w ktorym :

1. nakazal C zaniechanie naruszen wspolnotowych znakéw towarowych DREAM
MULTIMEDIA i DREAM BOX, zarejestrowanych na rzecz D GmbH w Liinen w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 002769909 i
002768794 przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie
satelitarnych  odbiornikéw cyfrowych opatrzonych oznaczeniami DREAM

MULTIMEDIA lub DREAM BOX;

2. nakazat pozwanemu zaniechanie naruszen wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego
na rzecz powoda w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod
numerem 00631783-0002 przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i

reklamowanie satelitarnych odbiornikéw cyfrowych nasladujacych ten wzdr;

3. nakazal pozwanemu zwrdcenie powodowi bezpodstawnie uzyskanych korzysci w

kwocie 21.181 zt z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 31 X 2010 1. do dnia zaptaty;

4. zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 5.000 z} z ustawowymi odsetkami za

czas od dnia 19 XI 2010 r. do dnia zaplaty;
5. zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 3.617 zl, tytulem kosztow procesu;

6. wyrokowi nadat rygor natychmiastowej wykonalnosci. (k.97-98)



W sprzeciwie od tego wyroku C zazadal jego uchylenia i oddalenia
powodztwa, jako bezzasadnego. Wyjasnil, ze po otrzymaniu przesagdowego wezwania
do zaniechania naruszen, zaprzestal oferowania i sprzedazy kwestionowanych
odbiornikéw satelitarnych. Od 26 X 2010 r. nie podjat zadnych dziatan, ktore moglyby go
narazi¢c na zarzut naruszenia praw wylacznych powoda. W dacie rozprawy nie
dopuszczal sie naruszenia, nie istniala takze grozba naruszania przezen w przyszlosci
praw D. Zarzucil, ze kwestionowane urzadzenia dostatecznie roznily sie od produktow
powoda, w szczegdlnosci nie posiadaly oznaczen DREAM MULTIMEDIA ani DREAM
BOX. Przyznajac fakt zbycia 74 urzadzen zarzucit, ze uzyskana za sprzedazy taczna
kwota 21181 zl powinna by¢ pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, ktérych
poniesienie udokumentowal. Roszczenie odszkodowawcze nie zostalo przez powoda
udowodnione ani co do zasady - nie wykazano winy pozwanego, ani co do wysokosci. C
wniost takze o dopuszczenie dowodéw z dokumentéw i przestuchania go w charakterze

strony. (k.104-121, 125-126)

Whiosek pozwanego o zawieszenie nadanego wyrokowi zaocznemu rygoru

natychmiastowej wykonalnosci oddalony zostat postanowieniem z 24 II 20m . (k.136)

Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych ustalil,
ze D GmbH w Liinen stuza prawa do stownych wspdlnotowych znakéw towarowych :

o  DREAM BOX - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 1. Z
pierwszenstwem od 8 VII 2002 r., 0 czym opublikowano 8 XII 2003 r., dla towaréow
w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzen do nagrywania, przekazywania i
odtwarzania glosu i obrazu, w szczegdlnosci drogg satelitarng,

o DREAM MULTIMEDIA - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002769909 w dniu 18
XI 2005 1. z pierwszenstwem od 8 VII 2002 r., 0 czym opublikowano 19 XII 2005 r.,
dla towaréw w klasach 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzen do nagrywania,
przekazywania i odtwarzania glosu i obrazu, w szczegélnosci droga satelitarna,

a takze prawa do wzoru wspolnotowego nr 000631783-0002, zarejestrowanego w OHIM

w dniu 1 XII 2006 1. z pierwszenstwem od tego dnia, o czym opublikowano 26 XII 2006 r.

(odbiornik satelitarny), przedstawionego w nastepujacy sposob :



D

0002.1

0002.3

(bezsporne - tak tez swiadectwa rejestracji OHIM k.21-62)

D GmbH produkuje i oferuje do sprzedazy odbiorniki satelitarne, w ktérych
ucielesniony zostat wzér wspolnotowy nr 000631783-0002, uzywajac do ich oznaczania
wspolnotowych znakow towarowych DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX.
(bezsporne)

C prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa S w Ziebicach. (bezsporne - tak
tez zaswiadczenie k.a2). W okresie od 12 do 22 X 2010 r., za posrednictwem portalu
internetowego allegro.pl, sprzedal 74 odbiorniki satelitarne, ktére nie zostaly
wyprodukowane przez powddke. Maja one wyglad bardzo zblizony do wzoru
wspdlnotowego nr 000631783-0002 (ksztatt, kolorystyka, wyglad $cianki frontowej z
identycznie rozmieszczonymi: linig falista, otworami i przyciskami, wyglad $cianek
bocznym z identycznymi w ksztalcie i rozmieszczeniu otworami), tak, ze nie wywoluja
na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia. Do reklamy swych
produktow pozwany uzywal fotografii oryginalnego urzadzenia D, opatrzonego
oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym DREAM MULTIMEDIA. W
informacji handlowej postugiwal sie tez oznaczeniem DREAM BOX. (przyznanie
pozwanego k.58-159, ocena normatywna dokona przez Sad na podstawie
zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego - s$wiadectw OHIM k.21-62,
wydrukéw ze stron internetowych k.63-71, fotografii w protokole badan poréwnawczych
k.73-82) Pozwany nie uzyskat przy tym zgody powoda na uzywanie jego wspolnotowych
znakow towarowych ani wzoru wspdlnotowego. (bezsporne)

39 odbiornikow sprzedanych zostalo po cenach jednostkowych 299 zl, a 35
odbiornikéw po 272 zt. Kazdy z nich byt uprzednio zakupiony przez C po 220,74 zl.
Prowizja spétki Q wyniosta 9,47 zt - przy sprzedazy po 299 zt i 8,66 zt przy sprzedazy po
272 z}. Dochodd osiagniety przez pozwanego ze sprzedazy kazdego z 39 odbiornikéw po
299 zt wynidst 68,79 zt, podatek dochodowy 12,38 zl, korzys¢ 56,41 zi, tj. Iacznie 2.199,99
zt. Dochéd osiggniety przez pozwanego ze sprzedazy kazdego z 35 odbiornikow po 272
zt wynidst 42,60 zi, podatek dochodowy 7,67 zl, korzysé 34,93 zl, tj. tacznie 1.222,55 zt.
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(dowod : faktura zakupu i transportu k.7, faktura z 30.09.2010 r. k.18, dokument SAD

k.19 )

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227
k.p.c., ustalone zostaly przez Sad na podstawie zgodnych oswiadczen stron, popartych
dodatkowo - niekwestionowanymi przez pozwanego - dokumentami i fotografiami
zalaczonymi do pozwu. Powodowa spétka, tak jak byla do tego zobowigzana przepisem
art. 479” § 1 k.p.c,, juz w pozwie przedstawila dowody swych praw z rejestracji
wspolnotowych znakéw towarowych i wzoru. Jakkolwiek, w sprzeciwie od wyroku
zaocznego, C kategorycznie zaprzeczal naruszeniu praw powoda, to stuchany w
charakterze strony przyznat ostatecznie, ze oferowane przezen odbiorniki mialy wyglad
odpowiadajacy wzorom powoda i byly reklamowane z uzyciem wspdlnotowych znakéw
towarowych DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX. (k.159)

Nalezy przy tym wyjasni¢, ze do stwierdzenia naruszenia praw wlasnosci
przemystowej, takze wiec praw z rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych i
wzorow wspolnotowych, a w konsekwencji do zastosowania sankcji zakazowych,
wystarczajace jest ustalenie, ze pozwany chocby raz zaimportowal, wprowadzit do
obrotu, sprzedat lub reklamowat produkty z oznaczeniami identycznymi lub konfuzyjnie
podobnymi do wspdlnotowych znakéw towarowych DREAM BOX lub DREAM
MULTIMEDIA, o wygladzie nie wywolujagcym na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego ogolnego wrazenia niz wzoér powodki. Bez znaczenia jest przy tym dobra

lub zla wiara C.

L. Oceniajac zarzut naruszenia praw D do wspolnotowych znakow

towarowych, Sad zwazyt :

Wspélnotowy znak towarowy jest jednolitym tytulem ochronnym,
funkcjonujacym w oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z
dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposéb
calosciowy kwestie zwigzane ze wspdlnotowymi znakami dla towaréow lub ustug.
Przepisy rozporzadzenia (w wersji rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII
1993 1. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego Dz.U.UE.L. 94.111 z 14 | 1994 1.,
Dz.U.UE-sp.17-1-146), jako cze$¢ acquis communautaire, staly sie elementem polskiego
porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie zastosowanie. W wiekszosci, stanowia one
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powtorzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII
1989 1. majqcej na celu zblizenie ustawodawstw parnstw cztonkowskich odnoszqcych sie do
znakéw towarowych (Dz.U 1989 L4o str., zmienionej obecnie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r.). Implementujaca ja ustawa Prawo
wlasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego
unormowania rozporzadzenia, w szczegolnosci zas w tym zakresie, w jakim odsyla ono

do wlasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspélnotowy znak towarowy wywotuje ten sam skutek w catej Unii Europejskiej;
moze byc¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji
stwierdzajacej wygasniecie praw wlasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie
moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie
poprzez rejestracje (art. 6) w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante,
ktora jest skuteczna na obszarze catej Unii. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty
zgloszenia (z mozliwoscig przedtuzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji sa skuteczne wobec

0s6b trzecich z dniem publikagji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Znak moze sklada¢ sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktore mozna przedstawi¢ w
formie graficznej, w szczegélnosci z wyrazow, lacznie z nazwiskami, rysunkow, liter,
cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem, Ze oznaczenia takie
umozliwiaja odroznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub
ustug innych przedsiebiorstw. (art. 4) Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporzadzenia,
sady uznaja wspolnotowy znak towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem pozwu

wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci)

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczo-
nych znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w btad) tego towaru lub
ustugi od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w

sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips)

Przepis art. g, ktoéry przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i nie-
zakléconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo zakazania innym osobom,

ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych

towarow;



b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do tego
znaku oraz identycznosci lub podobienstwa towardw, ktérych dotycza znak i
oznaczenie, istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad opinii publicznej; ktore
obejmuje mozliwos¢ ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towardw, ktére
nie sg podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on
renomg w Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny
powoduje nienalezng korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdézniajacego charakteru lub

renomy wspolnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienstwa znakéw opiera sie na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki
nalezy poréwnywac¢ catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy
odrdzniajace i dominujace, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe s3 do siebie podobne
jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcédw, sg one przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w
sprawie T-6/01 Matratzen) Identycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie)
znaku i oznaczenia wystepuje wowczas, gdy sa one dokladnie jednakowe (tozsame) lub
charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta rdéznicami. Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez
mozna mowi¢ zaledwie o podobienistwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych,
fonetycznych i znaczeniowych cech znakdéw i ich calo$ciowego oddzialywania na per-
cepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego

konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 Il 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu
odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytulu X.

(art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia realizacji praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w

szczegolnosci, nastepujace dzialania :

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem albo oferowanie i swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywoéz towarow pod takim oznaczeniem;



d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub, ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegdlne
powody, decyzje zakazujaca pozwanemu takich dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie
z przepisami ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania
zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, ze je$li w prawie krajowym istnieja inne jeszcze
sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzadzenia, Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku wspoélnotowego.
Sformutowanie - chyba ze istniejq szczegdlne powody zaniechania - uprawnia Sad do
odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadajaca klauzuli
generalnej art. 5 k.c., nie moze by¢ stosowana przez sad w postepowaniach w sprawach
gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji pozwany, ktéry dopuscit
sie naruszenia, winien skonkretyzowac te szczegdlne powody i wykaza¢ ich istnienie,
pozostawiajac Sadowi (jako arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia

skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

Prawa wylaczne D GmbH w Linen wynikajace z rejestracji w OHIM
wspoélnotowych znakéw towarowych DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA nie byly
przez pozwanego kwestionowane. Okre$lajac ich zakres (data pierwszenstwa, okres
ochrony, towary, dla ktorych znaki s3 zarejestrowane), Sad opart sie na zalaczonych do
pozwu swiadectwach OHIM.

Z twierdzen powoda, udokumentowanych wydrukami ze stron internetowych i
fotografiami wynika, ze pozwany, importujac, wprowadzajac do obrotu i reklamujac
odbiorniki satelitarne, w sposéb nieuprawniony uzywa oznaczen DREAM
MULTIMEDIA i DREAM BOX, identycznych ze wspélnotowymi znakami towarowymi,
naruszajac w ten sposob prawa wylaczne D GmbH. (art. 9 ust. 1a)

Uznajac, ze doszto do naruszenia praw wylacznych D GmbH, na podstawie art. 9
ust. 2 rozporzadzenia, Sad nakazat C zaniechanie naruszania praw do wspdlnotowych
znakow towarowych zarejestrowanych przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w Alicante na rzecz D GmbH w Liinen pod numerami 002769909 i 002768794 przez
zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania

satelitarnych ~ odbiornikéw  cyfrowych  opatrzonych  oznaczeniami = DREAM
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MULTIMEDIA i DREAM BOX, uwzgledniajac zadanie z pkt 1 i 2 pozwu. W tej czesci
Sad utrzymat w mocy wyrok zaoczny wydany w sprawie 17 I 201 r. (pkt 1i w tym zakresie

jego pkt 6 o nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalnosci). (art. 347 k.p.c.)

W przekonaniu Sadu, zapewnienie C, iz po otrzymaniu wezwania przesagdowego
zaprzestal on importowania i oferowania kwestionowanych urzadzen, nie jest wystarcza
do odstapienia od zastosowania wzgledem niego sankcji zakazowych. Nalezy podkresli¢,
ze pozwany nadal prowadzi dzialalnos¢ gospodarcza w zakresie sprzedazy urzadzen
elektronicznych. Importujac sporne towary, nie dochowat starannosci wymaganej od
profesjonalisty, co wiecej do reklamy swych urzadzen, o ktérych wiedzial, ze nie s3
produktami D GmbH, uzyt fotografii przedstawiajacych produkt powoda i postuzyt sie
jego nazwa handlowa. Istotne znaczenie ma takze postawa pozwanego, ktdry nie tylko
kategorycznie zaprzecza naruszeniu praw powoda, nie uznaje zasadnosci stawianych mu
zarzutéow ale jest przekonany, ze D GmbH byt obowigzany powiadomi¢ go o
przystugujacej mu wylacznosci, co jest oczywiscie sprzeczne z ideg ochrony praw
wlasnosci przemystowej i znaczeniem publikacji przez wlasciwy urzad informacji o

udzieleniu i tresci prawa z rejestracji.

II. Oceniajac zarzut naruszenia praw do wzoru wspolnotowego :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspélnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzylo ujednolicony
system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium
Wspdlnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jego ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie
zawiera legalng definicje, odmienng od definicji ustawodawstw Panstw Cztonkowskich,
wg ktorej wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajaca w
szczegdlnosci z cech linii konturéow, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow
samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest kazdy
przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. czesci przeznaczone do
stworzenia produktu ztozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne i

kroje pisma typograficznego, z wylagczeniem programow komputerowych.

Wyglad (posta¢) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych
produktu, tzn. w jego formie i uksztaltowaniu albo w samym jego przyozdobieniu,

wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturow, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni
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o specjalnych wlasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszczy sie
wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktdre s3 wizualnie postrzegalne, widoczne w
czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-
Niedzielska Wzér wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i
oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56,

57, Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. EPS 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspdlnotowego przystuguje tworcy lub jego
nastepcy prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa sie przy tym, Ze uprawnionym jest
osoba, na rzecz ktorej wzor zarejestrowano. (art. 17) Prawo moze by¢ skutecznie
zaprzeczone przez zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie o

uniewaznienie, wywolanego :

1. wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1w zw. z art. 52 i art. 84).

Wylacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wlasciwego w sprawach wzoréow
wspolnotowych, stwierdzajace, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do
wzoru (art. 25 ust. 1¢) pozwalaja na obalenie domniemania waznosci, o ktérym mowa w
art. 85. Dopiero w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspélnotowy
od poczatku nie rodzil skutkéow okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim
zostal uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1) Zarejestrowany wzor wspdlnotowy podlega
ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w
zw. z art. 5 ust.ab i art. 6 ust.ib. Uprawniony moze przedtuzy¢ okres ochrony na jeden
lub wiecej okresow piecioletnich, lacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposob wylaczne
prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania
tego wzoru, obejmujacych w szczegdlnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do
obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany

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

Rozporzadzenie precyzyjnie okresla zakres praw z rejestracji. Obejmuja one
niewatpliwie wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzdr zostat ucielesniony
lub do ktérego zostal zastosowany. Szeroka interpretacje proponuje sie przyjac¢ dla

oferowania i wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy

kupna / sprzedazy, to réwniez najem, dzierzawa czy innego rodzaju przekazanie

produktu, majace ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko nalezy takze
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rozumie¢ zwrot uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli
prowadzi do zakldcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego.
Natomiast skladowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajaco, narusza ono
prawo z rejestracji tylko wowczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu,

wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem osoby,
ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu,
czy przechowujac produkty, w ktdrych inkorporowany jest wzdér. Dla oceny naruszenia
(grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor uciele$niony w produkcie pozwanego
jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, ze nie wywoluje on
na zorientowanym uzytkowniku innego ogoélnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym

stopienn swobody twoércy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony okreslaja cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez
uprawnionego w dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wylacznie
cechy postrzegalne zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego
i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposob
wyrazny odnosi sie do tych wlasnie cech. (shown visibly) Zakres ochrony bedzie
zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu.
Wowczas stosunkowo niski stopienn podobienstwa moze stanowi¢ podstawe do uznania
istnienia naruszenia, gdyz nie istnieja obiektywne przyczyny, dla ktorych wystepujace
podobienstwa bylyby konieczne ze wzgledu na brak swobody tworczej w danej
dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Koztowska Ochrona wzoru w prawie europejskim.
PPH nr 5 z 2005 r. 5.30-34, M.Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w
prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11) Wzory nalezy
poréwnywac uwzgledniajac cechy nowe, nie za$ znane i ogdlnie dostepne. Nie naleza do
treSci prawa np. elementy folkloru czy uksztattowane historycznie style. Prawo z
rejestracji nie obejmuje tych wlasciwosci, ktore sa wlasnoscia publiczng, a tylko nowe,
istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogoélnego wrazenia nie zawsze przesadza o
nasladownictwie; czesto jest nieunikniong konsekwencja sytuacji, gdy wyglad

przedmiotu jest inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcja uzytkowa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig sie jedynie nieistotnymi

szczegotami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci rysunku lub modelu niweczy zatem wylgcznie
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jego identycznos¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegdtach w
poréwnaniu z wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji,
wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb. Tylko zatem rdznice
cech istotnych pozwalajq uznaé, ze poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak
K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnosc¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej.

PPH nr 3z 2005 . 8.45-50)

Zarejestrowany wzor wspélnotowy ma indywidualny charakter, jesli catosciowe
(ogdlne) wrazenie, jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od
wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzodr, ktory zostat udostepniony
publicznie przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktorej wzor ma by¢
chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ust.ib)
Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody twdrcy
przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzér ma indywidualny
charakter, powinno byc¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na
poinformowanym uzytkowniku dokonujqgcym oglgdu danego wzoru rézni sie wyraznie od
wrazenia zwiqzanego z istniejqgcq catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do
ktérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczegélnosci do sektora przemystu,
do ktérego nalezy, oraz stopieri swobody twércy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14
Preambuly) Dokonujac oceny Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym.
Swobode te moga ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne,

techniczne, handlowe, a takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogdlnym
wrazeniu, jakie sprawiajy one na zorientowanym uzytkowniku (informed user,
['utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie
produktéw. Wrazenie to musi by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rozni
sie od wczesniejszego wzoru pewnga, nawet duza liczbg okreslonych szczegotdw, 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 widzial juz taki wzdr. (déja vu) Kryterium indywidualnego charakteru
opiera sie na wrazeniu ogolnym, jakie wywiera wzoér i polega na ustaleniu, czy

zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzor rozni sie, czy tez nie od tego co istniato juz
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poprzednio w danej dziedzinie produktéw. (tak M.Pozniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5)
Wzor bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silng
zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze bedzie mdgt by¢ zindywidualizowany przez
zorientowanego uzytkownika. (tak M.Pozniak-Niedzielska Wzdér wspélnoty. w Ochrona
znakéw towarowych, wzorédw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po

akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 $.57-59)

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 wiasnosci intelektualnej i
przemystowej w Unii Europejskiej — prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspélno-
towych. nr 12/2005 s.30-37) Inny poglad prezentuje prof. Krystyna Szczepanowska-
Koztowska (Zdolnos¢ [...] s.45-50) ograniczajaca krag zorientowanych uzytkownikow do
ostatecznego konsumenta, dla ktérego przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza
sie jednak tylko w odniesieniu do produktéw codziennego uzytku, ktére nabywamy na
tyle czesto aby zapoznac sie z cechami zawartego w nich wzoru, mogac porownac go z
innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktéow uzywanych
incydentalnie. Sad podziela poglad prof. Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany
(uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktdry jest bardziej przenikliwy i ma lepsza niz
zwykly znajomo$¢ przedmiotu. Nie jest to sam twdrca 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, ktora uzywa przedmiotu i postuguje sie nim jako
znawca. 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, ].Sienczyto-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. I[ICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

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

samego rodzaju postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego
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wzoru przemystowego. Uznajac, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia praw z rejestracji wzoru, sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie

wazne powody, nastepujace srodki :

a. zabraniajace kontynuowania dziatan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materiatow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych doébr, jezeli ich wlasciciel wiedzial do jakich celéow byly uzyte lub w
okreslonych okolicznosciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie s$rodki pozwalajagce na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w
okreslonych okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym rowniez
prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktérym naruszenie
grozito lub miato miejsce. (art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych
podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne $rodki zapewniajace przestrzeganie

sankgcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Orzecznictwo sadéw wspolnotowych w sprawach wzorow jest stosunkowo
niewielkie. Ich naruszenia dotyczg jedynie dwa wyroki Sadu Unii Europejskiej, wydane
18 III 2010 1. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo oraz 22 VI 2010 1. w
sprawie T-153/08 Bosch. Sad odnidst sie w nich do zasadniczych kwestii, stanowiacych
przedmiot rozstrzygniecia w sprawach wzoréw wspolnotowych, w praktyce orzeczniczej
budzacych istotne rozbieznosci interpretacyjne. Warto wiec odwota¢ sie do motywow

pierwszego z wyrokow.

W pierwszym rzedzie nalezy wskazac¢, ze w sprawach o naruszenie sad dokonuje
oceny podobienstwa lub odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie wywotuja na zoriento-
wanym uzytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszyciela. Nie
przeciwstawia sobie natomiast produktow stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest
bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Produkt, w ktérym wzor jest ucielesniony moze
by¢ wykorzystany pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jesli nie ma watpliwosci co do
ich tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajacego go
produktu powoda). Bez znaczenia jest takze dobra lub zia wiara uprawnionego do

WZOru oraz pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytworca ani sprzedawca produktow, w

ktorych wzor jest zastosowany (nalezy podkresli¢, ze wzor wspdlnotowy nie ogranicza
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sie do okreslonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestracje ma znaczenie
pomocnicze). Jest szczegdlnie uwazny i dysponuje pewna wiedza na temat stanu
wzornictwa. Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wilasciwosciami wynikajacymi z
funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogélnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i

produktu dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice.

Ocena podobienstwa (istnienia lub braku odmiennego ogoélnego wrazenia)
dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspolnotowego ma charakter normatywny,
podobnie jak w sprawach o naruszenie wspolnotowych znakéw towarowych. Sad
uwzglednia zaoferowany mu przez strony procesu material dowodowy. W realiach
polskiego procesu cywilnego, szczegolnie w postepowaniu w sprawach gospodarczych,
powod powinien dolozy¢ wszelkich staran, aby przedstawi¢ przeciwstawiane sobie
wzory w formie umozliwiajacej sagdowi dokonanie wszechstronnej oceny ogdlnego
wrazenia jakie kazdy z nich wywoluje na zorientowanym uzytkowniku, a w efekcie
prawidlowe rozstrzygniecie sporu. Normatywna ocena sagdu naklada na obydwie strony
procesu obowiazek zgtoszenia i udowodnienia ich twierdzen, stuzacych okresleniu cech
determinujacych ogdlne wrazenie, elementéw drugorzednych, cech wynikajacych z
funkcji produktu, w ktérym wzor jest lub ma by¢ zastosowany, wskazanie przepiséw
decydujacych o jego ewentualnej standaryzacji, a takze zakreslenie granic swobody
tworczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzoréw. Twierdzenia stron postuza
sadowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie. Kompetencje sadu w tym zakresie nie

moga by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego.

Rozwazania te znajduja bezposrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy
przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzdr wspolnotowy i wzér przemystowy zawarty
w produktach oferowanych przez C. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez
zorientowanego uzytkownika, iz wzdr powoda i produkty pozwanego nie wywotuja na
nim odmiennego ogoélnego wrazenia. Odbiorniki satelitarne pozwanego nie wywotuja na
zorientowanym uzytkowniku, jakim jest osoba zwykle korzystajaca z tego rodzaju
sprzetu elektronicznego, odmiennego ogélnego wrazenia niz wzér D. O ogoélnym
wrazeniu decyduje przede wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna, falista linia

dzielaca front odbiornika na dwie czesci. To dzieki niej wzor jest doskonale
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rozpoznawalny, wyrdzniajac sie sposrod innych urzadzen tego rodzaju dostepnych na
rynku elektronicznym. Inne elementy, takie jak ksztalt odbiornika, usytuowanie

otwordw i przyciskow majg raczej charakter funkcjonalny.

Odzwierciedlenie w produktach oferowanych i reklamowanych przez pozwanego
takiej samej lub tudzaco podobnej - kontrastujacej z ttem frontu urzadzenia - linii przy
wysokim podobienstwie rozmieszczenia i wygladu elementow funkcjonalnych sprawia,
ze wzory wspolnotowe D GmbH i odbiorniki satelitarne pozwanego sa postrzegane
przez zorientowanego uzytkownika jako nie wywolujace na nim odmiennego ogélnego

wrazenia.

W  przekonaniu Sadu, uzasadnione bylo utrzymanie w mocy orzeczenia
zawartego w pkt 2. wyroku zaocznego wydanego 17 I 2011 . (i w tym zakresie jego pkt 6 o
nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalnosci - art. 347 k.p.c.), w ktorym -
na podstawie art. 89 ust. 1a rozporzadzenia - Sad nakazal pozwanemu zaniechanie
naruszania praw do wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego przez Urzad Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz D GmbH w Liinen pod nr 000631783-0002
przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania
satelitarnych odbiornikow cyfrowych nasladujacych te wzory, uwzgledniajac zadanie z

pkt 3 pozwu.

Sad uznal natomiast, Ze zarzuty C uzasadniaja uchylanie wyroku
zaocznego z 17 I 2011 r., w zakresie w jakim rozstrzyga on o roszczeniach
pienieznych (zwrocie bezpodstawnie uzyskanych korzysci i odszkodowaniu) oraz
o kosztach postepowania. (art. 347 k.p.c.) Zadania sformutowane w punktach 4 i 5

pozwu znajdowaty oparcie w prawie krajowym.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z
rejestracji wzoru przemystowego, ktérego prawo zostalo naruszone moze zada¢ od
naruszajacego zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w
razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Identyczne
uprawnienia art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje osobie, ktéra uzyskata prawo ochronne na
znak towarowy. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci ma charakter

penalno-kompensacyjny. Pomimo podobienstwa terminologii nie jest tozsame z
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bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezalezne od
winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzglednieniu
roszczenia decydowad bedzie stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego uzywania znaku
towarowego lub wzoru przemyslowego - pozwany uzyskat korzy$¢ (w rozumieniu
przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie wiasnosci przemystowej.

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 5.187-192)

Wystepujac na droge saqdowa powdd odwotat sie do informacji udzielonej przez
wlasciciela portalu internetowego Q spdtke z o.0. w Poznaniu, ktérej prawdziwosci
pozwany nie kwestionowat. Wynika z niej, ze uzytkownik sat-net, ktorej to nazwy uzywa
C, przeprowadzit 74 transakcje, uzyskujac za urzadzenia pod nazwa DMs5o0s 1aczna cene
21.181 zl. Bezsporne jest, Ze pod ta nazwa oferowane byly satelitarne odbiorniki cyfrowe
(Dreambox, jak Dreambox), ktore nie zostaly wyprodukowane przez powoda. Ze
wzgledu na ich wyglad - odzwierciedlajacy wzdr wspolnotowy - oraz uzycie oznaczen

DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA, naruszaly one prawa wylaczne D GmbH.

W sprzeciwie od wyroku zaocznego C dowodnie wykazal, ze korzysci uzyskane
przezen ze sprzedazy spornych urzadzen powinny by¢ pomniejszone o koszty, ktorych
poniesienie bylo konieczne w zwigzku z zakupem odbiornikow satelitarnych i ich
importu z Chin do Polski, a takze zobowigzaniem do zaptaty prowizji wiascicielowi
portalu internetowego, za posrednictwem ktoérego zostaly one zbyte. W efekcie, korzysci
uzyskane przez C ograniczyly sie do 3.422,54 zl, i ta kwota zostala zasadzona od
pozwanego na rzecz powoda z ustawowymi odsetkami za czas od dnia wyznaczonego w
przesaqdowym wezwaniu do zaplaty. W pozostalym zakresie powddztwo zostato

oddalone. (art. 287 ust. 1w zw. z art. 292 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)

Strony mogg umownie okresli¢ miejsce i termin swiadczenia. W braku odnosnych
uzgodnien w tym zakresie bedace przedmiotem umowy $wiadczenie pieniezne winno
by¢ spetnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili wykonania
zobowigzania. (art. 454 § 1 k.c.) Termin $wiadczenia w braku postanowiert umowy, nie
wynikajacy tez z wlasciwosci zobowigzania wyznacza wezwanie dtuznika do wykonania.
Winien on uczynié¢ to niezwlocznie. (art. 455 k.c.) Opodznienie dluznika ze spelnieniem
$wiadczenia pienieznego uzasadnia zadanie odsetek przez wierzyciela, chociazby nie
poniost on zadnej szkody i chociazby opdznienie bylo nastepstwem okolicznosci, za

ktére dluznik nie ponosi odpowiedzialnosci. Strony moga umownie okresli¢ stope
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odsetek, w braku uzgodnien naleze¢ beda sie odsetki ustawowe. (art. 481 §§ 1, 2 k.c.)
Dtuznik popada w opdznienie, jesli nie spetnia swiadczenia pienieznego w terminie, w
ktérym stato sie ono wymagalne, takze wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokos¢
Swiadczenia. (tak Sad Najwyzszy w wyrokach z 17 V 2000 1. I CKN 302/00, z 13 X 1994 T. I
CRN 121/91, OSNC 1995/nr 1/poz. 21). Termin ten okre$la sie wedtug zasad ujetych w art.
455 k.c. Gdy nie jest on oznaczony, ani nie wynika z wlasciwosci zobowigzania,
swiadczenie powinno by¢ spelnione niezwlocznie po wezwaniu dluznika do wykonania.

Stawia ono swiadczenie w stan wymagalnosci.

W tym przypadku, C zostal wezwany do zwrotu bezpodstawnie uzyskanych
korzysci w terminie do dnia 31 X 2010 1. (k.83), po ktorego bezskutecznym uplywie

zobowiazany jest zaptaci¢ ustawowe odsetki za opoznienie.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z

rejestracji wzoru przemystowego, ktorego prawo zostato w sposob zawiniony naruszone,

lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od naruszajacego naprawienia

wyrzadzonej szkody:
1. na zasadach ogdlnych albo

2. poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne

tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Roszczenia te stuza takze uprawnionemu do znakéw towarowych. (art. 296 ust. 1 p.w.p.)

Ciezar dowodu wszystkich przestanek odpowiedzialnosci, zgodnie z art. 6 k.c.,
spoczywa na poszkodowanym. Winien on wskaza¢ fakty i dowody na naruszenie jego

prawa, istnienie szkody i zwigzku przyczynowego pomiedzy zdarzeniem a szkoda.

Wina jest ujemna ocena zachowania sie sprawcy szkody. Jej element obiektywny
obejmuje zachowanie sie niewlasciwe, niezgodne z prawem przedmiotowym lub
zasadami wspotzycia spotecznego (bezprawnosc¢ - sprzecznos$é zachowania z szeroko
rozumianym porzadkiem prawnym - nakazow i zakazow wynikajacych z norm
prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyslnosci lub
niedbalstwie (niedotozeniu nalezytej starannosci). Ujemna ocena postepowania danej

osoby (jej naganng decyzje odnoszacy sie do podjetego przez nig bezprawnego czynu) w
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poréwnaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny zwigzek
przyczynowy miedzy dzialaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest
konieczng przestanka odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy,

gdy okre$lone przyczyny normalnie powoduja dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewni¢ catkowita kompensate doznanego uszczerbku
majatkowego w granicach normalnego zwigzku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z
przyjetym pogladem szkodg jest powstala wbrew woli poszkodowanego réznica miedzy
obecnym jego stanem majatkowym a stanem jaki zaistnialby gdyby nie nastgpito
zdarzenie wywolujace szkode. Polega ona na stracie jaka ponidst poszkodowany
(damnum emergens) albo pozbawieniu go korzysci, ktore mégtby uzyskaé gdyby mu
szkody nie wyrzadzono (lucrum cessans). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasade
pelne odszkodowanie, podlegajace ograniczeniom wynikajagcym z: granic odpowiedzial-
nosci wyznaczonych przestanka adekwatnego zwigzku przyczynowego, przepisow
szczegblnych (m.in. art. 362 k.c. przewidujacego zmniejszenie obowigzku naprawienia
szkody w przypadku przyczynienia sie poszkodowanego do jej powstania lub

zwiekszenia), miarkowania odszkodowania - ius moderandi.

Strata jest pomniejszenie majatku poszkodowanego - uszczupleniu aktywéw lub
zwiekszeniu pasywow. Szkoda w postaci utraconych korzysci ma wprawdzie charakter
hipotetyczny, ale musi by¢ ona przez osobe poszkodowana wykazana z tak duzym
prawdopodobienstwem, ze uzasadnia ono w swietle doswiadczenia zyciowego przyjecie,
ze utrata korzysci rzeczywiscie nastapila. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 3.10.1979 r. 11
CR 304/79 OSNC 1980/9/164) Wysoko$¢ szkody okres$la sie przy zastosowaniu metody
subiektywnej uwzgledniajacej warto$¢ naruszonych dobr z punktu widzenia
poszkodowanego. Zgodnie z zasada art. 6 k.c., udowodnienie szkody i jej
wysokosci obcigza poszkodowanego. W sytuacji gdy dokladne wykazanie wysokosci
szkody jest niemozliwe lub nader utrudnione i powdd nie jest w stanie tego zrobic
pomimo uzycia wszystkich mozliwych $rodkéw dowodowych (a w szczegolnosci opinii

bieglego) sad ustala odszkodowanie wg wtasnej oceny.

Przepis art. 322 k.p.c. pozwala na odstgpienie od ogolnej zasady potrzeby
udowodnienia w sposob $cisty i dokladny elementow zadania wyrazajacych sie w
kategorii wysokosci. Przepis ten natomiast nie moze mie¢ zastosowania do ustalania

samej podstawy odpowiedzialnosci, w tym takze - zwigzku przyczynowego. Warunkiem
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jego zastosowania jest ustalenie na podstawie ogolnych regut dowodowych i przepisow
prawa materialnego zasady odpowiedzialnosci, powstania szkody i zwigzku
przyczynowego miedzy szkodg a zdarzeniem stanowigcym podstawa odpowiedzialnosci.

(tak Sad Najwyzszy w wyroku z 30 V 2000 1. IV CKN 919/00)

Sad uznal za nieuzasadnione zagdanie sformutowane w pkt 5 pozwu.

W jego motywach powdd ograniczyt sie do prostego przedstawienia zadania i jego
odniesienia do optat licencyjnych. W zaden sposdb nie wyjasnil, a tym bardziej nie
udowodnit, dla jakich przyczyn zarzuca pozwanemu wine wyrzadzenia mu szkody, ani
jej wysokosci. W szczegdlnosci, powod nie udokumentowal, ze za udzielenie zgody na
uzywanie wspdlnotowych znakéw towarowych i wzoru wspolnotowego, w takim
zakresie jak czynit to pozwany, uzyskuje oplaty licencyjne w wysokosci 5.000 zi

Roszczenie w tej czesci Sad zmuszony byt oddali¢, jako catkowicie nieudowodnione.

O kosztach Sad orzekl na podstawie art. 100 zdanie 2 k.p.c., stosunkowo je
rozdzielajac. Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata
zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez
sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) 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 sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.)

Oplaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za
czynnosci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny
naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowia okreslone w rozdziatach 3-5
stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2
ust.2.), ktérej wysoko$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.)

W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ n
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ust. 1 pkt 18). Przy wartosci roszczenia pienieznego 3.422,54 zi stawki minimalne

wynosza 600 zl. (§ 6 pkt 3).

Sad obcigzyt pozwanego obowigzkiem zwrotu powodowi kosztéw sadowych i
kosztéw zastepstwa procesowego w tej czesci w jakiej powodztwo zostalo uwzglednione,
pozostate koszty obcigzaja D GmbH, poza kosztami sprzeciwu i rozprawy zaocznej,

ktére - zgodnie z art. 348 k.p.c. - obciazaja C.
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