Sygn. akt XXII GWwp 6/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2013 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawlowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 24 czerwca 2013 1.

sprawy z powbddztwa (...) GmbH & Co. KG z siedzibg w K.

przeciwko W. W. (1) prowadzacemu dzialalno$é gospodarcza pod firma (...) w K.

- 0 ochrone praw z rejestracji wzoréw wspoélnotowych

1. zakazuje pozwanemu W. W. (1) prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma (...) w K. naruszania praw
(...) GmbH & Co. KG z siedzibg w K. do wzoréow wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami (...)- (...) i (...)- (...), przez importowanie, oferowanie, w tym

za poSrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz sktadowanie w tych celach pistoletéw natryskowych o
wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-3:

1.2.3.

niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga by¢ opatrzone, niezaleznie
takze od tego, czy ich powierzchnia jest blyszczaca czy matowa;

2, zakazuje pozwanemu naruszania praw powoda do wzordéw wspdlnotowych zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami (...)- (...)1 (...)- (...), przez importowanie, oferowanie —
w tym za poSrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz skladowanie w tych celach pistoletéw natryskowych
o wygladzie przedstawionym na fotografii 4.: (...) "http://(...).pl/zdj/se2/(...).jpg" \* (...) "http://(...).pl/zdj/
se2/(...).jpg" \* (...), niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga by¢
opatrzone, niezaleznie takze od tego, czy ich powierzchnia jest blyszczaca czy matowa;

3. nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, stanowigcych jego wlasno$¢, produktéw o cechach wskazanych w
punktach 1. i 2. i ich opakowan z wizerunkiem pistoletu natryskowego o cechach wskazanych w punktach 1.1 2., w
terminie 30 dni od daty prawomocno$ci wyroku;

4. zasadzaod W. W. (1) narzecz(...) GmbH & Co. KG z siedziba w K. kwote 7.572 (siedem tysiecy piecset siedemdziesiat
dwa) zlote tytulem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyséci;

5. w pozostalej cze$ci powddztwo oddala;



6. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 12.989,50 (dwanadcie tysiecy dziewieéset osiemdziesigt dziewiec
50/100) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw procesu.

Sygn. akt XXII GWwp 6/13

UZASADNIENIE

15 marca 2013 I. (...) GmbH&Co. KG z siedziba w K. wniosta o:

I. zakazanie W. W. (1) naruszania jej praw, to jest: importowania, oferowania — w tym za posrednictwem Internetu,
wprowadzania do obrotu oraz skladowania w tych celach pistoletobw natryskowych wygladajacych jak pistolet
przedstawiony na fotografiach 1-3: 1 2. 3, niezaleznie od barwy i ewentualnej nazwy handlowej jaka sa oznaczone oraz
wszelkich innych oznaczen, jakie moga nosic, niezaleznie od tego czy ich powierzchnia jest blyszczaca czy matowa:

II. zakazanie pozwanemu naruszania jej praw, to jest: importowania, oferowania — w tym za poSrednictwem
Internetu, wprowadzania do obrotu oraz skladowania w tych celach pistoletdbw natryskowych, wygladajacych jak
pistolet przedstawiony na fotografii:

4. (...)"http://(...).pl/zdj/se2/(...).jpg" \* (...) , niezaleznie od barwy i ewentualnej nazwy handlowej jaka sa oznaczone
oraz od wszelkich innych oznaczen, jakie moga nosic, niezaleznie od tego czy ich powierzchnia jest blyszczaca czy
matowa.

III. nakazanie zajecia towaréw o cechach wskazanych w punktach I. i II., bedgcych wlasno$cia pozwanego i ich
opakowan.

IV. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na wlasny koszt, towaréw o cechach wskazanych w punktach I. i II., bedacych
wlasno$cia pozwanego i ich opakowan, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku.

V. zasadzenie od pozwanego kwoty 7 572 z} tytulem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci;

VI. nakazanie pozwanemu, aby podal do publicznej wiadomosci informacje o orzeczeniu rozstrzygajacym o
naruszeniu praw powoda , poprzez:

- umieszczenie na stronach internetowych pod adresami: www.skleptechniczny.istore.pl oraz
www.skleptechniczny.pl, na stronie uzytkownikéw ,,(...)”, (...) oraz (...) na portalu www.allegro.pl, w spos6b widoczny

bezposrednio po otwarciu tych stron, czcionka nie mniejszg niz 16 punktdéw, w terminie 14 dni od uprawomocnienia
sie orzeczenia, informacji o treSci orzeczenia w czeSci uwzgledniajacej powddztwo i utrzymywanie tego ogloszenia
przez okres co najmniej 3 miesiecy

- opublikowanie, na jego koszt, w ogélnopolskim wydaniu dziennika Gazeta Wyborcza , w rozmiarze co najmniej
1/8 strony, informacji o treSci orzeczenia rozstrzygajacego o naruszeniu praw powo6dki, w terminie 14 dni od
daty uprawomocnienia sie wyroku oraz upowaznienie powodki do wykonania przedmiotowej czynnosci na koszt
pozwanego, w przypadku ich nie-wykonania przez pozwanego w terminie, a w przypadku czeSciowego oddalenia
powddztwa opublikowanie informacji o treci orzeczenia w czesci uwzgledniajacej powodztwo;

(w tym zakresie zadanie zostalo zmienione na opublikowanie orzeczenia w trzech kolejnych numerach
dwumiesiecznika Lakiernik, wydawanego przez (...) spolke z 0.0., poczawszy od najblizszego numeru ukazujacego sie
po uprawomocnieniu sie wyroku, w ktérym mozliwe bedzie umieszczenie tej informacji. (k.930-931)

VII. zasadzenie kosztow procesu, wg spisu zlozonego przed zamknieciem rozprawy. (k.2-865)

Uwzgledniajac wnioski powodki, 25 kwietnia 2013 r. Sad postanowil:



1. nakaza¢ W. W. (1), aby udzielil (...) GmbH&Co. KG informacji dotyczacych liczby zbytych przez niego pistoletow
natryskowych o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1.-4., niezaleznie od ich barwy, ewentualnej nazwy
handlowej i wszelkich innych oznaczen, niezaleznie od tego, czy ich powierzchnia jest blyszczaca czy matowa, w tym
pistoletow natryskowych oferowanych przez obowiazanego pod nazwami handlowymi: A.(...) lub (...), (...), (...), (...),
(...), dJ., (...) 1 d. (...), uzywanych oddzielnie lub z oznaczeniem (...) oraz nazwami handlowymi: (...), m. (...), (...)
uzywanych oddzielnie lub wraz z oznaczeniem (...), to jest:

i) podat liczby opisanych wyzej pistoletéw natryskowych zaimportowanych od 2008 r. do dnia udzielenia informacji;

ii) podat liczby opisanych wyzej pistoletdbw natryskowych sprzedanych od 2008 r. do dnia udzielenia informacji
poprzez przedstawienie zestawien iloSciowych i warto$ciowych sprzedazy takich pistoletow za lata 2008 — 2013.

2. zakaza¢ W. W. (2) - na czas trwania procesu — oferowania, w tym za pos$rednictwem Internetu, wprowadzania do
obrotu pistoletéw natryskowych o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1.-3., niezaleznie od barwy, ewentualnej
nazwy handlowej, czy wszelkich innych oznaczen, niezaleznie od tego czy ich powierzchnia jest blyszczaca czy matowa,
w tym pistoletéw natryskowych o takich cechach, oznaczanych przezen ktéragkolwiek z nazw handlowych: A. (...) lub
(.., .0, ), ), (), G, L. (...), . (...) uzywanych oddzielnie lub wraz z oznaczeniem (...) oraz pistoletow
natryskowych o wygladzie przedstawionym na fotografii nr 4., niezaleznie od barwy, niezaleznie od ewentualnej nazwy
handlowej, wszelkich innych oznaczen, niezaleznie od tego czy jego powierzchnia jest blyszczaca czy matowa, w tym
oferowanych przez obowiagzanego pistoletoéw natryskowych o takich cechach, oznaczanych przezen ktérakolwiek z
nazw handlowych: (...), m. (...), (...), uzywanych oddzielnie lub wraz z oznaczeniem (...);

3. nakazaé zajecie, znajdujacych sie w placéwkach handlowych pozwanego oraz we wszelkich innych miejscach,
ktodre zostang ustalone przez komornika w toku postepowania zabezpieczaja-cego, pistoletow natryskowych o cechach
wskazanych w pkt 2., bedacych wlasnoscia pozwanego;

4. nakaza¢ pozwanemu usuniecie z jego stron internetowych ofert pistoletéw natryskowych o cechach wskazanych w
pkt 2. (k.908-910)

Odpowiadajac na pozew, W. W. (2) wniost o oddalenie powddztwa i zwrot kosztow procesu. Zaprzeczyt naruszaniu
praw (...) GmbH&Co. KG i wyrzadzeniu powddce szkody, przekonujac, ze sporne pistolety natryskowe nie sg podobne
do wzor6ow wspolnotowych. WyraZzne wskazanie, w folderach i na opakowaniach, ich chinskiego wytworcy sprawia, ze
nie istnieje ryzyko ich pomylenia z produktami S.. (k.883-900)

Na rozprawie 24 czerwca 2013 r. wniost o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadka W. W. (3), ktéry to dowdd zostat
przez Sad oddalony jako sp6zniony w rozumieniu art. 207 § 6 k.p.c., a ponadto powolany na okoliczno$¢ podlegajaca
ocenie normatywnej. (k.957, 958)

Sad ustalil, ze

Spoétka komandytowa prawa niemieckiego Spotka(...) GmbH&Co. KG w K. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w branzy
lakierniczej, m.in. w zakresie produkcji masek, zbiornikdw ci$nieniowych, filtréw i pomp lakierniczych oraz innych
zaawansowanych technicznie narzedzi, urzadzen i akcesoriéw do nich, w tym pistoletow natryskowych. Powodka
oferuje swe produkty do sprzedazy w Polsce za poSrednictwem swego przedstawiciela PPHU (...). Jej oferta dostepna
jest m.in. w Internecie, na stronie pod adresem www.sata.pl. (bezsporne — tak tez wydruk z rejestru handlowego
k.31-46, katalogi k.47-58, wydruk ze strony internetowej k.59)

(...) GmbH&Co. KG sluza prawa do wzoréw wspdlnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante w dniu 28 lipca 2005 r. dla pistoletow do malowania, o czym opublikowano 6 wrze$nia
2005T.:



- or (...) .1 (...) "http://(..) \* (...) .2 (...) "http://(C...) \* (...) .3 (...) "http://(..) \* (...) .4 (...) "http://C.) \* (..)
(bezsporne - tak tez wydruk z bazy OHIM k.69-77)

Wzoér ten jest stosowany przez powodke w pistoletach natryskowych oferowanych pod nazwa handlowa (...)
(bezsporne - tak tez dowody rzeczowe, katalogi k.47-58)

-nr (...) .1 (..) "http://C.ONF (L) .2 (L) "http://C.)\F (L) .3 (. "http://(.) \* (...) (bezsporne: tak tez wydruk
z bazy OHIM k.60-68)

Wzér ten jest stosowany w pistoletach natryskowych oferowanych pod nazwa handlowa SATAjet 3000. (bezsporne
- tak tez dowody rzeczowe, katalog k.47-58)

W. W. (1) prowadzacy dzialalno$é gospodarczg jako W. W. (1) Firma (...) . (bezsporne — tak tez wydruk z ewidencji
k.78) sprzedaje towary za poSrednictwem stron internetowych pod adresami: ~www.skleptechniczny.istore.pl i

www.skleptechniczny.pl, a takze za po$rednictwem portalu allegro.pl, jako uzytkownik ,skleptechniczny”, (...)i (...).

Pozwany importuje i oferuje do sprzedazy m.in. r6zne pistolety natryskowe, w tym wyprodukowane w Chinach przez
firme (...) pistolety o nazwach handlowych: (...) lub (...), (...), (...), (..., (.), (...), (...), J. (..), (.), m. (..), (...),
uzywanych lacznie z oznaczeniem (...) lub samodzielnie, o wygladzie:

1.2.3.
4. (...)"http://(..)\* (...). (bezsporne — tak tez dowody rzeczowe, wydruki ze stron internetowych k.79-741, 749-815,
fotografie k.742-744, dokumentacja zakupu k.828-864, foldery k.888-890)

Pozwany jednorazowo nabyl w Chinach 100 pistoletéw lakierniczych J. (...) i (...) w cenie jednostkowej okolo 100
zl. Sprzedal 86 z nich. Wcze$niej sprzedawal takie same pistolety, niewytworzone przez powddke, nabywane w
hurtowniach w Polsce. (dow6d: zeznania pozwanego k.958-959, jego oSwiadczenie k.906)

Pistolety natryskowe, oferowane i reklamowane przez pozwanego nie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku,
ktorym jest lakiernik, odmiennego ogblnego wrazenia niz wzory wspdlnotowe zarejestrowane na rzecz (...) GmbH&
Co.KG pod nr (..)- (...) i (...)- (...). Maja one takie same ksztalty, uklad elementéw funkcjonalnych (korpus,
dysza, spust, przylacza, nakretki regulacyjne) i wyglad elementoéw dekoracyjnych (ksztalt nakretek, zlobienia). (ocena
normatywna dokonana na podstawie ogledzin przedmiotu rejestracji i produktéw pozwanego)

Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzordéw wspolnotowych (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 Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera
legalna definicje, zgodnie z ktéra, wzorem jest postaé calego produktu lub jego czeéci, wynikajaca w szczegoblnoSci
z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialow produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).
Posta¢ produktu przejawia sie w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i uksztalto-waniu, jego
przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, kontur6w, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wladciwosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sa
wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania.

Prawo do wzoru moze by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie
0 uniewaznienie, wywolanego :

1.

wnioskiem zlozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub



2.

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

Obaleniu domniemania wazno$ci, o ktdrym mowa w art. 85, stuzy¢ wiec moga jedynie decyzja OHIM lub wyrok sadu
wladciwego w sprawach wzoréw wspolnotowych, stwierdzajace, ze uprawnionemu nie przystuguje prawo wylaczne
(art. 25 ust. 1¢).

Prawa wylgczne SATA GmbH&Co. KG nie byly kwestionowane przez pozwanego, ani jak chodzi o wazno$é wzoréw, ani
zakres ochrony wynikajacej z ich rejestracji. Podnoszone zarzuty nienaruszania praw wylacznych, nie zawsze stuszne,
bazuja na niezrozumieniu przez pozwanego specyfiki wspolnotowej regulacji prawa do wzoru.

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile spelnia on przestanki z
art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przedluzy¢ ochrone na jeden lub wiecej okresow
piecioletnich, lacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb prawo wylaczne, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom
trzecim uzywania tego wzoru. Rozporzadzenie precyzyjnie okresla zakres wylacznosci, ktéra obejmuje :

- wytwarzanie (making) calego produktu, w ktérym wzoér zostat uciele$niony lub do ktoérego zostat zastosowany,

- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy ale ro6wniez najmu,
dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majacego ostatecznie na celu przeniesienie prawa,

- uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, je$li prowadzi do zakldcenia normalnej ekonomiczne;j
eksploatacji prawa wylacznego,

- skladowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do
obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby, ktéra narusza lub
grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych jest
on inkorporowany. Nie mozna zgodzi¢ sie z zarzutem pozwanego, ze powddka powinna skierowaé swe roszczenia
wzgledem wytworcy pistoletow firmy (...). Odpowiedzialno$¢ za naruszenie ponosi bowiem kazda z os6b, ktéra uzywa
wzoru podobnego do zarejestrowanego w OHIM w jakikolwiek sposdb objety wylacznoscia, takze wiec importer i
sprzedawca spornych pistoletoéw lakierniczych, ktorym jest W. W. (2).

Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor uciele$niony w produkcie pozwanego jest
na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywoluja one na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode twoércza. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony
obejmuje bowiem kazdy wzoér, ktéry nie wywohluje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia
(ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien swobody tworcy (ust.2). Okreslaja go, postrzegalne zmyslem 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 spos6b wyrazny odnosi sie do tych wlasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identyczno$ci z wzorem wspolnotowym wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi réznic
zaledwie w nieznaczacych szczegoélach. (brak nowosci) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze wzgledu na
podobienstwo don wzoru przemystowego uciele$nionego w kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguly co
przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiaja
one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w danej dziedzinie produktow.
Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrazenie to bylo wyraznie odmienne. Wystarczajace jest, ze pomiedzy



przeciwstawianymi sobie wzorami wystepuja roznice, determinujace odmiennos¢ ogblnego wrazenia zorientowanego
uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14 preambuly, stawiajaca wymdg, aby inne wzory
sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz wzor zarejestrowany prowadzitaby do
nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sg zdolnoéci rejestracyjnej
(indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzoér wspolnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewng, nawet duza liczbg
szczegblow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezpo$rednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzoér
bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze
bedzie mogt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. PoZniak-
Niedzielska Wzor wspoélnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w
Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (u$wiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomo$é
przedmiotu. Nie jest to sam twoérca, przecietny odbiorca ani znawca w okreélonej dziedzinie lecz osoba, ktéra
tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzorow
przemyslowych w prawie euro-pejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sadu Unii
Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, 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 )

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemystu tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode pro-jektanta moga ograniczaé¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentual-nie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.
Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okreslaé ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan
zwigzanych z wlasciwoSciami wynikajgcymi z funkceji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych maja-cych do
niego zastosowanie. Por6wnania og6lnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy
nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktore sa typowe i wspolne
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlasciwosSciach, ktére sa wyrazem tworczej swobody lub
odbiegaja od normy. (por takze p6zniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs 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 13 XI 2012
r. w sprawach polaczonych T-83/111 T-84/11 Antrax It)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku
towarowego, w ktérych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do
kompetencji sadu nalezy ocena odmienno$ci lub jej braku ogbélnego wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym
uzytkowniku wywoluja przeciwstawiane sobie wzory. (por. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 22 VI 2010 r. w sprawie
T-153/08 Shenzhen/Bosch ) Kompetencje sadu w tym zakresie nie moga byé w zadnym razie cedowane na bieglego.
(inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23 X 2007 r. II CSK 302/07)

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegly w postepowaniu cywilnym jest ekspertem, znawca dysponujacym wiedza
i doéwiadczeniem zawodowym, pozwalajacymi dostarczy¢ sadowi wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny
okres$lonego stanu faktycznego i przedstawia wlasna opinie. W polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w
zakresie wzornictwa przemyslowego, nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art.
6. Rownoczednie, nie moze on wydawaé opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywac¢ oceny z punktu
widzenia modelowej postaci o okre$lonych ogdlnie cechach, definiowanej w kazdej konkretnej sprawie, z pewnoscia
jednak nie bedacej ekspertem ani znawca, nie majacej jego wiedzy ani do§wiadczenia zawodowego. (por. E. Nowinska
[w] Prawo wlasnos$ci przemyslowej. LexisNexis Warszawa 2011 s. 171, J. Kepinski Wzér przemyslowy i jego ochrona
w prawie polskim i wspélnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57, M. Hulicki Pojecie



spoinformowany uzytkownik” w $wietle praktyki i orzecznictwa unijnego. ZNUJ Rok 2011, z. 112 s.112-132) W
razie sporu stron, biegly powinien natomiast okresli¢ zakres swobody twérczej lub wskaza¢ cechy wzoru wynikajace
wylacznie z jego funkcji techniczne;j.

Normatywna ocena ogblnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regulami okre$lonymi w dotychczasowym
orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18 III 2010 r. w sprawie
T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobienstwa / odmiennoSci ogblnego wrazenia, jakie
wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja wzor uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie
domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru
jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma
watpliwo$ci co do jego tozsamos$ci (pozwany nie kwestionuje identycznoSci wzoru i uciele$niajacego go produktu
powoda). Z taka sytuacja mamy do czynienia w tym postepowaniu, pozwany nie zaprzeczyl bowiem, ze ksztalty
przedstawione jako wzory nr (...)- (...)inr (...)- (...) odpowiadaja wygladowi produktow oferowanych przez powodke
pod nazwami handlowymi (...)i(...)

Nalezy przy tym wyjasnié, ze poroéwnanie to r6zni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakow towarowych,
gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W
przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposéb bezposredni (szerzej : L. Brancusi
Wzor ... s.273-360), analizujac wystepujace miedzy nimi podobienistwa i réznice. (por. wyrokiz 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 . w sprawie
T-68/10 Sphere Time , z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor ) Bez znaczenia sg zatem oznaczenia
wytworcey, jego znaki towarowe, czy pelna informacja handlowa o pochodzeniu produktu.

Przeciwstawiajac sobie wzor przemystowy zawarty w produktach importowanych z Chin, wprowadzanych do obrotu
i oferowanych w Polsce przez pozwanego (pistolety lakiernicze (...) i (...)) oraz wzory wspoélnotowe mozna z
przekonaniem stwierdzi¢, ze na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluja one odmiennego ogblnego wrazenia,
szczegoblnie, ze w tej dziedzinie swoboda twoérceza nie jest nadmiernie ograniczona. Wbrew przekonaniu pozwanego,
wzgledy funkcjonalne nie ograniczaja wygladu pistoletéw natryskowych do jednego tylko, spornego ksztattu. Juz sama
oferta prezentowana na stronach internetowych W. W. (2) przekonuje o r6znorodnosci produktow, spelniajacych te
sama funkcje, ale r6zniacych sie miedzy soba: ksztaltem, wielko$cia, zarysem kontur6w oraz ukladem. Nie obowiazuja
w tym zakresie Zadne przepisy standaryzujace wyglad tego typu produktéw. Na rynku spotka¢ mozna pistolety
natryskowe o réznych ksztalttach:

() "http://C.)" \* (..) "http://(.) \* (..) "http://CO\F ()
(..) "https://C.)\* (.) "http://C.)\* (..) "http://C.I\F (...

Pewne ich elementy determinowane sg funkcja, pistolety natryskowe muszg bowiem posiadaé pokretta do podawania
farby i powietrza oraz do regulowania do szerokos$ci strumienia lakieru. Jak stwierdzil sam pozwany, zeznajac w
charakterze strony, pozostale elementy nie musza wyglada¢ dokladnie w taki sposdb, jaki w zarejestrowanych przez
powddke wzorach. Poza trzema wymienionymi, pozostale elementy maja charakter dekoracyjny, estetyczny. Sam za$
wyglad (ksztalt, ornamentacja) moze by¢ natomiast réznorodny. Nic nie usprawiedliwia powtoérzenia w pistoletach
oferowanych przez pozwanego charakterystycznych cech wzoréw wspélnotowych.

Wzory wspoélnotowe i przeciwstawiane im odpowiednie wzory przemyslowe zastosowane w produktach A.
sa do siebie bardzo podobne, wywolujac na zorientowanym uzytkowniku tozsame wrazenie, ze wzgledu na
charakterystyczny uklad elementow, ich ksztalty i proporcje. Dotyczy to przede wszystkim elementéw zdobniczych,
na ktorych podobienistwo zwrdci uwage uzytkownik, dokonujac oceny podobienstwa wzoréw wspdlnotowych i
wzorow przemyslowych zastosowanych w produktach A.. W tych elementach zbiezno$é wygladu produktéw stron,
determinujgca og6lny ich oglad, nie ma zadnego funkcjonalnego usprawiedliwienia.



Ze swej strony, W. W. (2) nie przedstawil w tym postepowaniu zadnych twierdzen, a tym bardziej dowodéw mogacych
uzasadniaé¢ ograniczenie swobody twdrczej. Nie wykazal, ze pistolet natryskowy, aby mdc pelié swoja funkcje musi
mie¢ dokladnie takie wyglad, jak wzor wspdlnotowy. Nie dowiodl, ze w tym zakresie obowigzuja jakie$ przepisy
standaryzujace.

Sad nie podziela twierdzen pozwanego, zawartych w analizie porownawczej (k.942-954). Stwierdzone réznice, choc
liczne jednak bardzo drobne, nie majg znaczenia dla uznania, ze w ogélnym ogladzie, wzory powddki i produkty

pozwanego sa do siebie podobne. Przyjeta w niej metoda poréwnania wzoréw odbiega od regul obowigzujacych
w prawie wzoréw wspolnotowych i przemystowych. Z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika, wskazywane
roznice sg niedostrzegalne, nie moggc wplywaé na jego og6lny oglad i uznanie wrazenia, jakie wywoluja na nim
przeciwstawiane sobie wzory za tozsame.

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszace sie do
krajowego wzoru przemystowego. Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw
do wzoru wspolnotowego sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace Srodki :

a.

zakaz kontynuowania dzialan, ktére naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,
b.

zajecie podrobionych produktow;

C.

zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych produktow, jezeli
ich wlaéciciel wiedzial do jakich celow byly uzyte lub w danych okoliczno$ciach bylo to oczywiste,

d.

wszelkie Srodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznoéci, przewidzianych przepisami
prawa krajowego, w tym rowniez prawa prywatnego miedzy-narodowego panstwa czlonkowskiego, w ktorym
naruszenie mialo miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajace
przestrzeganie tych §rodkow, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2)

Uzywajac w importowanych i oferowanych przez niego pistoletach lakierniczych wzoréw podobnych do
zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych W. W. (2) narusza wylacznoéé¢ spotki (...). Uzasadnione sq zatem,
objete pkt 1. i 2. pozwu, zqdania zakazania pozwanemu uzywania wzoroéw, stosownie do art. 89
ust. 1b rozporzagdzenia. Z tego wzgledu, Sad

1. zakazal W. W. (1) naruszania praw (...) GmbH & Co. KG z siedziba w K. do wzoréw wspolnotowych zarejestrowanych
w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami (...)- (...)i (...)- (...), przez importowanie,
oferowanie, w tym za poérednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz sktadowanie w tych celach pistoletow
natryskowych o wygladzie przedstawionym na fotografiach 1-3:

1.2.3.

niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen, jakimi moga by¢ opatrzone, niezaleznie
takze od tego, czy ich powierzchnia jest blyszczaca czy matowa;

2, zakazal pozwanemu naruszania praw powoda do wzordéw wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami (...)- (...) i (...)- (...), przez importowanie, oferowanie —
w tym za poSrednictwem Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz sktadowanie w tych celach pistoletéw natryskowych



o wygladzie przedstawionym na fotografii 4.: (...) "http://(...) \* (...), niezaleznie od ich barwy, nazwy handlowej i od
wszelkich innych oznaczen, jakimi mogg by¢ opatrzone, niezaleznie takze od tego, czy ich powierzchnia jest blyszczaca
czy matowa.

Zaqdanie z pkt IV. uzasadnione jest przepisami prawa krajowego:

Zgodnie z art. 286 p.w.p., stosowanym do wzoru wspdlnotowego poprzez art. 88 ust. 2 rozporzadzenia, sad,
rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasno$cig naruszajacego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. W szczegblno$ci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz
interesy osdb trzecich.

CzeSciowo uwzgledniajac powddztwo Sad nakazal pozwanemu usuniecie skutkéw naruszenia przez zniszczenie, na
jego koszt, stanowiagcych jego wlasno$¢, produktow o cechach wskazanych w punktach 1. i 2. i ich opakowan z
wizerunkiem pistoletu natryskowego o cechach wskazanych w punktach 1. i 2.(tu doprecyzowanie), w terminie 30 dni
od daty prawomocnosci wyroku. A decydujac o zniszczeniu przedmiotéw naruszenia, Sad oddalil zadanie ich zajecia
(pkt I11.), jako bezprzedmiotowe (a contrario art. 88 ust. 1b rozporzadzenia)

Sad uwzglednil w calosci roszczenie pieniezne z pkt V.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia, uprawniony
z rejestracji wzoru przemystowego, ktérego prawo zostalo naruszo-ne moze zadaé¢ od naruszajacego zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego naruszenia roéwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo
podobienstwa terminologii nie jest tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest
niezalezne od winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzglednieniu roszczenia decydowaé
bedzie stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego lub wzoru przemyslo-wego - pozwany
uzyskal korzy$é (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie wlasnoéci przemystowe;.
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Wystepujac na droge sadowa powod odwolal sie do wlasnego wyliczenia korzysci, jakie mogl uzyskaé pozwany
uzywajac jego wzor6ow (strona 14 pozwu). Z informacji udzielonej przez pozwanego wynika, ze nabyl on co najmniej
100 pistoletéw lakierniczych, a sprzedal 84 (k.906), a wiec wiecej nawet niz przyjela w swych wyliczeniach spoétka
(...). Pomimo zobowigzania wynikajacego z postanowienia wydanego 25 kwietnia 2013 r. (k.908-910), W. W. (2) nie
przedstawil konkretnych, szczegoétowych informacji, dokumentéw handlowych pozwalajacych Sadowi na poczynienie
ustalen, ze korzySci te byly mniejsze lub pozwany nie uzyskal ich wcale. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze prowadzac
przedsiebiorstwo, W. W. (2) ma obowiazek archiwizowania dokumentacji dotyczacej transakeji zakupu, sprzedazy,
dokumentowane sa takze ponoszone w zwiazku z tym koszty. Niezrozumiale i sprzeczne z jego wlasnym interesem,
bylo przeto zaniechanie przedstawienia w tym zakresie twierdzen i dowodéw mogacych uzasadnia¢ czeSciowe lub
nawet calkowite oddalenie roszczenia. W braku dowodéw przeciwnych, Sad uznal powodztwo za usprawiedliwione,
zaré6wno co do zasady, jak i co do wysokoéci i zasadzil od pozwanego na rzecz powddki kwote 7 572 zl. (art. 287 ust.
1w zw. z art. 292 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)

W przekonaniu Sqdu, dla skutecznego usuniecia skutkéw naruszenia nie jest konieczna publikacja
informacji o orzeczeniu, zqdana w pkt VI. pozwu. Oparte na przepisach prawa krajowego (art. 287 ust. 2 w
zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.) zadanie podania orzeczenia do publicznej wiadomo$ci moze by¢ uwzglednione tylko o tyle



o ile uzasadniaja to okoliczno$ci sprawy, a w szczegolno$ci charakter i zakres naruszenia, krag osob, ktére powinny
by¢ o nim powiadomione.

W przypadku wzoru wspélnotowego, nie mamy do czynienia z negatywnymi skutkami naruszenia w postaci konfuzji
konsumenckiej, nie istnieje zatem konieczno$¢ powiadomienia oséb zainteresowanych nabyciem w przyszlosci tego
rodzaju produktéw, ze ich import i sprzedaz przez pozwanego dokonane zostaly z naruszeniem praw wylacznych (...)
GmbH&Co. KG.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciazajac nimi w caloSci pozwanego
poniewaz powodka ulegla tylko w nieznacznej czeSci swego roszczenia (wytacznie w odniesieniu do niektérych sankcji
stwierdzonego naruszenia). Do niezbednych kosztoéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom
reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysoko$ci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu
adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnoéci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze
pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do
jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia oplaty stanowia stawki minimalne okre§lone w
rozdzialach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$é
zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji
wynagrodzenie wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawki te nie obejmuja oplat od roszczenn majatkowych dochodzonych
lacznie (§ 10 ust. 2) Przy warto$ci przedmiotu sporu powyzej 5.000 zl do 10.000 zl, stawka minimalna wynosi 1.200
z}. (§ 6 pkt 4)

Sad obciazyl pozwanego obowiazkiem zwrotu powddce oplaty od pozwu oraz wydatkéw, ktoérych poniesienie bylo
konieczne dla dochodzenia roszczen (koszty thumaczenia — pkt 1-3 spisu kosztow). W przekonaniu Sadu, zbedne
bylo poniesienie bardzo wysokich wydatkéw na udokumentowanie otwarcia stron internetowych w formie aktu
notarialnego (pkt 4-7 spisu kosztow). Zwazywszy charakter sprawy, ich wage i stopienn skomplikowania, Sad uznal,
ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powodki, wykonujacego zawdd radcy prawnego, jest wynagrodzenie
w minimalnej wysoko$ci.

Zarzqdzenie:
- odpis wyroku z uzasadnieniem doreczy¢ pelnomocnikowi powoda i pozwanemu z pouczeniem o apelacji,

- akta z wnioskiem o uzasadnienie otrzymatam 8/07/2013 r. — urlop wypoczynkowy od 28/06 do 5/07.
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