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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2011 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sqdowy Dorota Szade

PO rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011 r.

sprawy z powddztwa D z siedzibg w LUnen (Niemcy)

przeciwko J

o ochrone praw z rejestracji wspdlnotowych znakdw towarowych i wzordw

wspolnotowych

1. nakazuje J zaniechanie naruszania praw do wspdlnotowych znakdw towarowych
DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX zarejestrowanych przez Urzgd Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz D w LUnen pod numerami 002769909 i
002768794 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do  obrotu,
importowania i reklamowania satelitarnych odbiornikéw cyfrowych opatrzonych
oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX;

2. nakazuje pozwanemu zaniechanie naruszania praw do wzoréw wspdlnotowych
zarejestrowanych przez Urzgd Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na
rzecz D w LUnen pod numerami 000521489-0003 i 000631783-0002 przez
zaprzestanie  oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i
reklamowania satelitarnych odbiornikdw cyfrowych nasladujgcych wzory
wspolnotowe zarejestrowane pod numerami 000521489-0003 i 000631783-0002;



. nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, stanowigcych wtasnosc J,
satelitarnych  odbiornikdéw cyfrowych nasladujgcych wzory wspdlnotowe
zarejestrowane pod numerami  000521489-0003 i 000631783-0002 oraz
opatrzonych oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX;

. zasqdza od pozwanego na rzecz powoda kwote 49.522 (czterdzieSci dziewiec

tysiecy piec¢set dwadziescia dwa) ztote;
. W pozostatej czesci powddztwo oddala;

. zasqdza od J na rzecz D w LUnen kwote 5.984 (piecC tysiecy dziewiecset

osiemdziesigt cztery) ztote, tytutem zwrotu kosztéw procesu.
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Uzasadnienie

24 1X 2010 r. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niemieckiego D w Liinen
whniosta o nakazanie pozwanemu J :

1. zaniechania naruszania jej praw do wspdlnotowego znaku towarowego DREAM
MULTIMEDIA nr 002769909 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu,
importowania i reklamowania satelitarnych odbiornikéw cyfrowych opatrzonych
oznaczeniem DREAM MULTIMEDIA;

2. zaniechania naruszania jej praw do wspdlnotowego znaku towarowego DREAM BOX nr
002768794 przez zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i
reklamowania satelitarnych odbiornikdw cyfrowych opatrzonych oznaczeniem DREAM BOX;

3. zaniechania naruszania jej praw do wzoru wspdlnotowego nr 000521489-0003 przez
zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych
odbiornikdw cyfrowych nasladujacych ten wzér,

4. zaniechania naruszania jej praw do wzoru wspdlnotowego nr 000631783-0002 przez
zakazanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania satelitarnych
odbiornikdw cyfrowych nasladujacych ten wzér,

5. zniszczenia — na jego koszt — stanowigcych wiasnos¢ pozwanego satelitarnych odbiornikéw
cyfrowych nasladujacych wzory wspdlnotowe 000521489-0003 lub 000631783-0002 albo
opatrzonych oznaczeniem DREAM MULTIMEDIA lub DREAM BOX,

6. wydania powddce bezpodstawnie uzyskanych korzysci w kwocie 49.522 zt, z tytutu
wprowadzenia do obrotu 133 satelitarnych odbiornikéw cyfrowych nasladujgcych wzory nr
000521489-0003 lub nr 000631783-0002 iflub opatrzonych oznaczeniami DREAM

MULTIMEDIA [ub DREAM BOX,

™

zasadzenie kosztdw procesu.

Powddka zazadata przy tym zobowigzania pozwanego, aby udzielit jej informacji o
pochodzeniu satelitarnych odbiornikéw cyfrowych, nasladujgcych sporne wzory lub opatrzonych
oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX, stanowigcych jego wiasnos¢, a takze o dalszej

ich odsprzedazy, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia sporzadzania zestawienia.

W motywach D powotata sie na przynalezne jej prawa wytaczne, wyjasniajac, ze J, bez jej
zgody, oferuje za posrednictwem portalu aukcyjnego allegro.pl (konto uzytkownika JyraS
658799) satelitarne odbiorniki cyfrowe DREAM BOX DM 500-S. Dowodza tego informacje

dotyczace oferowania, reklamowania i sprzedazy kwestionowanych urzadzen, udzielone przez



wiasciciela portalu internetowego QXL Poland spétke z 0.0. w Poznaniu na uzytek postepowania
karnego. W przekonaniu powddki, zaoferowany przez nig materiat dowodowy (dokumenty,
dowody rzeczowe, fotografie, zeznania swiadkdw, przestuchanie stron) uzasadnia stawiany
pozwanemu zarzut naruszenia jej praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych DREAM
MULTIMEDIA i DREAM BOX oraz wzordw wspdlnotowych nr 000521489-0003 i 000631783-0002.
(k.2-105)

J, pomimo prawidtowego pouczenia, nie ztozyt odpowiedzi na pozew.

Pismo procesowe datowane 28 X 2010 r. (k.114-123), zatytutowane OdpowiedZ na pozew,
zostato zwrdcone zarzadzeniem wydanym 25 Xl 2010 r., wobec nieuzupetnienia przez
petnomocnika pozwanego brakdéw formalnych - nieposwiadczenia przez nig za zgodnos¢ z
oryginatem udzielonego adwokat Agnieszce Mikotajczyk-Roszkowskiej petnomocnictwa.

(k.164)

Na rozprawie 15 Xl 2010 r. petnomocnik J wnidst o oddalenie powddztwa. Przyznat, ze
wskazany przez D adres uzytkownika nalezy do pozwanego, ktdry udostepniat konto kolegom
Piotrowi Kwietniowi i Wojciechowi Kwietniowi. Nie przeczyt prawdziwosci informacji
udzielonych przez spétke QXL Poland. Nie potrafit wyjasni¢, czy pozwany zarejestrowat
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej, czy czerpat korzysci z udostepniania swego konta na
portalu aukcyjnym. Nie zanegowat transakcji dotyczacej odbiornika satelitarnego, ktdry zostat
sprzedany Pawtowi topagowi i zakwestionowany przez powddke jako nieoryginalny. Wyjasnit,
ze sprzedawane urzadzenia pochodzity od Marka Twardowskiego, wnoszac o jego

zawiadomienie o toczacym sie postepowaniu. (k.129)

Zawiadomiony przez Sad, Marek Twardowski nie zgtosit interwencji ubocznej. (k.149, 169)

Po zwrocie odpowiedzi na pozew J nie zajat merytorycznego stanowiska w sprawie. Zgdat jedynie
uchylenia zarzadzenia, kwestionujgc zasadnos¢ zwrotu pisma procesowego i potwierdzajac

czynnosci dokonane w jego imieniu przez swych petnomocnikéw. (k.172, 176)

Postanowieniem wydanym 25 | 2011 r. Sad oddalit wniosek powdédki o zobowigzanie pozwanego
do udzielenia informacji, wobec stwierdzenia, Zze nie s one konieczne dla dochodzenia roszczen

objetych niniejszym pozwem. (a contrario art. 286" ust.1 pkt 2 p.w.p.) (k.192)



Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych ustalit, ze spdtce z
ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niemieckiego D z siedzibg w Liinen stuza prawa do

stownych wspdlnotowych znakéw towarowych :

a. DREAM BOX - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 r. z
pierwszeristwem od 8 VIl 2002 r., o czym opublikowano 8 Xl 2003 r., dla towardéw w klasie 9.
klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzenn do nagrywania, przekazywania i odtwarzania gtosu i
obrazu, w szczegdlnosci drogg satelitarna,

b. DREAM MULTIMEDIA - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002769909 w dniu 18 Xl 2005 . z
pierwszeristwem od 8 VIl 2002 r., o czym opublikowano 19 Xll 2005 r., dla towaréw w klasach
8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urzadzen do nagrywania, przekazywania i odtwarzania gtosu i
obrazu, w szczegdlnosci drogg satelitarna,

a takze prawa do wzoréw wspdlnotowych :
€. Nnro000631783-0002, zarejestrowanego w OHIM w dniu 1 XII 2006 r. z pierwszeristwem od tego
dnia, o czym opublikowano 26 Xll 2006 r., - odbiornik satelitarny, przedstawionego w

nastepujacy sposob :

0002.1 0002.2

0002.3 E

d. nro000521489-0003, zarejestrowanego w OHIM w dniu 2 V 2006 r. z pierwszeristwem od tego
dnia, o czym opublikowano 20 VI 2006 r. - odbiornik satelitarny, przedstawionego w

nastepujacy sposob :

0003.1

(bezsporne - tak tez Swiadectwa rejestracji OHIM k.25-79)

D produkuje i oferuje do sprzedazy odbiorniki satelitarne, w ktérych ucielesnione zostaty
wzory wspdlnotowe, uzywajac do ich oznaczania wspdlnotowych znakdéw towarowych
DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX. (bezsporne - tak tez dowdd rzeczowy, fotografie i

wydruki ze stron internetowych k.80-88)
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J jest uzytkownikiem internetowego portalu aukcyjnego allegro.pl (nazwa JyraS 658799), za
ktdrego posrednictwem oferuje do sprzedazy i reklamuje satelitarne odbiorniki cyfrowe pod
nazwami Dreambox czarny, Dreambox Black, jak Dreambox DM 500s, ktére opatrzone s3
oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX. (dowdd : odbiornik cyfrowy, fotografie i
wydruki ze stron internetowych k.80-88, informacja spdétki QXL Poland k.89-94, zeznania
swiadka Kamila GwoZdzia k.186-187, korespondencja elektroniczna k.95, 98, regulamin

ALLEGRO k.135-145)

Oferowane przez pozwanego do sprzedazy i reklamowane przez niego urzadzenia nie zostaty
wyprodukowane przez powddke. Majg one wyglad bardzo zblizony do wzoréw
wspolnotowych zarejestrowanych na rzecz D (ksztatt, kolorystyka, wyglad scianki frontowej z
identycznie rozmieszczonymi : linig falista, otworami i przyciskami oraz wskazanie nazwy
urzadzenia, wyglad scianek bocznym z identycznymi w ksztatcie i rozmieszczeniu otworami),
tak ze nie wywotujg na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia.
Urzadzenia i ich opakowania sg opatrzone oznaczeniami identycznymi ze znakami
towarowymi D DREAM BOX, DREAM MULTIMEDIA. (ocena normatywna dokona przez Sad na
podstawie zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego — dokumentdw, fotografii,
dowodu rzeczowego) Pozwany nie uzyskat przy tym zgody powddki na uzywanie
wspdlnotowych znakéw towarowych i wzorédw wspdlnotowych zarejestrowanych narzecz D.

(bezsporne)

W okresie od 18 XIl 2009 r. do 10 IV 2010 r. J- jako uzytkownik JyraS (658799) - uzyskat ze
sprzedazy satelitarnych odbiornikdw cyfrowych naruszajacych prawa wytaczne D korzys¢ w

facznej kwocie 49.522 zt. (dowdd : informacja QXL Poland spétki z 0.0. w Poznaniu k.89-94)

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.,
zostaty ustalone przez Sad na podstawie zaoferowanych przez strony dowodéw ocenionych

w nastepujacy sposéb :

Powodowa spétka, tak jak byta do tego zobowigzana przepisem art. 479" § 1k.p.c. juz w
pozwie przedstawita dowody jej praw z rejestracji wspdlnotowych znakéw towarowych i
wzoréw wspdlnotowych. Wobec niekwestionowania przez pozwanego twierdzen zawartych
w motywach pozwu, popartych dowodami, ktére nie budza watpliwosci co do ich
prawdziwosci, Sad uznat za przyznane okolicznosci dotyczgce naruszenia przez J tych praw, na

ktdre D sie powotywata, zadajgc zastosowania odpowiednich sankgji. (art. 230 k.p.c.)

Nalezy przy tym wyjasni¢, ze do stwierdzenia naruszenia praw wtasnosci przemystowej, takze
wiec praw z rejestracji wspdlnotowych znakdéw towarowych i wzorédw wspdlnotowych, a w

konsekwencji do zastosowania sankcji zakazowych, wystarczajace jest ustalenie, Ze pozwany



chocby raz zaimportowat, wprowadzit do obrotu, sprzedat, czy reklamowat produkty z
oznaczeniami identycznymi lub konfuzyjnie podobnymi do wspdlnotowych znakdw
towarowych DREAM BOX lub DREAM MULTIMEDIA, o wygladzie nie wywotujgcym na
zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzory powddki. Bez
znaczenia jest przy tym dobra lub zta wiara pozwanego, czy postugiwanie sie przezen innymi
osobami. Wytacznie w odniesieniu do zagdania zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez nig
korzysci konieczne byto wykazanie i udowodnienie kazdego przypadku naruszenia i wyliczenie

wynikajacego z niego przysporzenia majatkowego po stronie pozwane;j.

Sad zwazyt co nastepuje :

I. Odnosnie naruszenia praw D do wspdlnotowych znakéw towarowych :

Wspdlnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujagcym w
oparciu 0 unormowania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Il 2009 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego, ktdre reguluje w sposéb catosciowy kwestie zwigzane ze
wspdlnotowymi znakami dla towaréw lub ustug. Przepisy rozporzadzenia (w wersji
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XIl 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego Dz.U.UE.L. 94.11.1 z 14 | 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146), jako czes¢ acquis
communautaire, staty sie elementem polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
zastosowanie. W wiekszosci, stanowig one powtdrzenie regulacji zawartych w Pierwszej
Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych (Dz.U 1989 L40 str.1, zmienionej obecnie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r.). Implementujaca j3
ustawa Prawo wifasnosci przemystowej znajduje zastosowanie wytgcznie tam, gdzie brak
odpowiedniego unormowania rozporzadzenia, w szczegdlnosci zas w tym zakresie, w jakim

odsyta ono do wiasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspdlnotowy znak towarowy wywotuje ten sam skutek w catej Unii Europejskiej; moze
by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie
praw wiasciciela lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze byl zakazane jedynie w
odniesieniu do catej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6) w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w Alicante, ktdra jest skuteczna na obszarze catej
Unii. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgtoszenia (z mozliwoscig przedtuzenia). (art.

46) Prawa z rejestracji sg skuteczne wobec 0séb trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporzadzenia, sady uznajg wspdlnotowy znak
towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem powddztwa wzajemnego o stwierdzenie

wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci) Znak moze skfadac sie z jakiekolwiek



oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazdw, facznie z
nazwiskami, rysunkdw, liter, cyfr, ksztattu towardw lub ich opakowar, pod warunkiem, zZe
oznaczenia takie umozliwiajg odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od

towardw lub ustug innych przedsiebiorstw. (art. 4)

Podstawowa funkcjg znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koricowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odrdéznienia (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)

Dla niniejszych rozwazan najwazniejszy jest przepis art. 9, ktdry przyznaje uprawnionemu
prawo do wyfacznego i niezaktdconego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo do

zakazania innym osobom, ktdre nie posiadajg jego zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym dla identycznych towardw;
b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identycznosci lub podobieristwa do tego znaku
oraz identycznosci lub podobieristwa towardw, ktérych dotyczy znak i oznaczenie, istnieje
prawdo-podobieristwo wprowadzenia w bfad opinii publicznej; ktdre obejmuje mozliwos¢ ich
skojarzenia.

¢. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towardéw, ktdre nie s3
podobne do tych, dla ktdrych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w Unii
Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienaleznga korzys¢
albo jest szkodliwe dla odrdzniajagcego charakteru Ilub renomy wspdlnotowego znaku

towarowego. (ust.1)

Zakazy z art. 9 ust.1 s3 zbiezne ze wzglednymi podstawami odmowy rejestrac;ji
wskazanymi w art. 8 ust.1., stad dla sgdowej oceny naruszenia prawa istotne znaczenie miec bedg
rozwazania zawarte w uzasadnieniach orzeczen Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu

Pierwszej Instancji (obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej) odnoszace sie do:

0 identycznoscilub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego,
O identycznoscilub podobienstwa towardw lub ustug,

Q istnienia ryzyka konfuz;ji.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze poglady Trybunatu i Sadu cechuje w tym zakresie duza
jednolitos¢ i stabilnos¢. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powotywane s3 tezy
wczesniejszych wyrokdw i opinii, do ktdrych, jako majacych istotne znaczenie dla zrozumienia
pojecia naruszenia prawa z rejestracji wspodlnotowego znaku towarowego, Sad pragnie sie

odniesd.



Ocena identycznosci lub podobieristwa znakdw powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy
poréwnywac catosciowo, a decydujace znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajgce i dominujace,
a nie opisowe. Znaki towarowe s3 do siebie podobne jezeli, z punktu widzenia okreslonego kregu
odbiorcéw, s3 one przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach.
(por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-6/01 Matratzen i z 25 Xl 2003 r. T-286/02 Kiap Mou)
Identycznos¢ poréwnywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia wystepuje
wodwczas, gdy sg one doktadnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzujg sie niedostrzegalnymi
dla przecietnego konsumenta réznicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i
oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna mdwi¢ zaledwie o podobieristwie, konieczne jest
dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdéw i ich catosciowego
oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego

przecietnego konsumenta. (por. wyrok Trybunatu z 20 111 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Dokonujac oceny identycznosci lub podobieristwa towardw nalezy bra¢ pod uwage
wszystkie czynniki charakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie
rodzaj towardw, ich przeznaczenie, sposdb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich s3
sprzedawane, a takze ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki
Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 ELS, z 4 Xl 2003 r. T-85/02 Castillo, z 8 VIl 2004 r. T-203/02
Vitafruit, z 4 V 2005 r.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspdtzaleznos¢ miedzy branymi pod
uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobieristwem znakéw towarowych oraz podobieristwem
towardw, ktérych one dotycza, przy czym niski stopieri podobieristwa miedzy towarami moze by¢
zréwnowazony znaczgcym stopniem podobieristwa miedzy znakami towarowymi i odwrotnie.
(zasada wzajemnej zaleznosci - por. wyroki Sadu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 ELS, z 5 IV

2006 r. T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach potaczonych T-81, 82, 103/03 Venado)

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
(likelihood of confusion, le risque de confusion), istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uzna¢, ze
dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa, ewentualnie z
przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, z 4 V 1999 r., w sprawach potaczonych C-108/97 i C-<109/97 Windsurfing Chiemsee, z 22 VI
1999 r. w sprawach C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer) Istnienie ryzyka konfuzji domniemywa sie w
przypadku, gdy osoba nieuprawniona uzywa identycznego ze znakiem towarowym oznaczenia

dla identycznych towardw lub ustug. (naruszenie kwalifikowane z art. 9 ust.1a rozporzadzenia)

Skutki  wspdlnotowego znaku towarowego podlegaja wytacznie  przepisom
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie

do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepiséw tytutu X. (art. 14 ust. 1) W celu



zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegdlnosci,

nastepujace dziatania:

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towardéw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie i Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

C. przywdz lub wywdéz towardw pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspolnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje
zakazujacg pozwanemu takich dziata. Stosuje rdéwniez srodki, zgodnie z przepisami
ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.
1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku
przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, Sad Wspdlnotowych Znakdéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych powinien je, na wniosek powoda, zastosowac do ochrony

znaku wspdlnotowego.

Sformutowanie - chyba ze istniejg szczegblne 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 wykazac ich istnienie, pozostawiajac Sadowi (jako

arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o sposobie usuniecia skutkdw naruszenia prawa z rejestracji.

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sad uznat, ze:

Wspdlnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powddki tworza rodzine znakdw,
w ktdrej elementem wyrdzniajacym i powtarzalnym jest angielskie stowo DREAM (sen, marzenie).
Element DREAM, usytuowany na poczatku znakéw wspdlnotowych ma charakter dystynktywny,
zas stowa BOX (skrzynka), czy MULTIMEDIA s3 uzywane w funkcji opisowej. Pozwany nie
przeczy, ze produkty D i jego znaki towarowe s3 na rynku bardzo dobrze znane, sam tez w
informacji handlowej i reklamie odwotuje sie wprost do nich (Dreambox czarny, Dreambox Black,

jak Dreambox DM 500s).

Wprowadzajac do obrotu, oferujagc do sprzedazy i reklamujgc — bez zgody powddki -
identyczne towary (cyfrowe odbiorniki satelitarne), przez nig nie wyprodukowane, a oznaczone :
DREAM BOX i DREAM MULTIMEDIA, identyczne ze znakami towarowymi powddki, J narusza

prawa wytaczne D wynikajace z rejestracji w OHIM wspdlnotowych znakédw towarowych DREAM



BOX i DREAM MULTIMEDIA. (art. 9 ust. 1a) Kwestionowane odbiorniki oferowane sg na aukcjach
internetowych, ktdra to forma sprzedazy ogranicza dostep do petnej informacji o pochodzeniu

produktu. Decydujgca jest cena, niewatpliwie nizsza w odniesieniu do produktéw pozwanego.

Uznajac, ze doszto do naruszenia praw wytacznych D, na podstawie art. 9 ust. 2
rozporzadzenia, Sad nakazat J zaniechanie naruszania praw do wspdlnotowych znakdw
towarowych DREAM MULTIMEDIA i DREAM BOX zarejestrowanych przez Urzad Harmonizagji
Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz D w Liinen pod numerami 002769909 i 002768794
przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i reklamowania
satelitarnych odbiornikéw cyfrowych opatrzonych oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA i DREAM
BOX.

Il. Odnosnie zarzutu naruszenia praw D do wzoréw wspdlnotowych :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 Xl 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdinotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 | 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system
nabywania prawa wytacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty
(obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie
zawiera legalng definicje, odmienna od definicji ustawodawstw Paristw Cztonkowskich, wg ktdrej
wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajagca w szczegdlnosci z cech linii
konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentagji
(art. 3a). Natomiast produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wtgczajac
w to m.in. czesci przeznaczone do stworzenia produktu ztozonego, opakowanie, wyglad
zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wytgczeniem programdéw

komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu,
tzn. w jego formie i uksztattowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w
zestawieniu linii, konturédw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wtasciwosciach. W  wygladzie zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego
uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. PoZniak-Niedzielska Wzér wspdinoty. 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. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspdlnotowego przystuguje twdrcy lub jego nastepcy

prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa sie przy tym, ze uprawnionym jest osoba, na rzecz ktérej



wzdr zarejestrowano. (art. 17) Moze ono by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego

wytgcznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :

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).

Wytacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wtasciwego w sprawach wzorédw wspdlnotowych,
stwierdzajgce, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c)
pozwalaja na obalenie domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 85. Dopiero w efekcie
orzeczenia 0 uniewaznieniu uwaza sie, ze wzdr wspodlnotowy od poczatku nie rodzit skutkdw

okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1)

Zarejestrowany wzér wspdlnotowy 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, tacznie do

25 lat. Powstaje w ten sposéb wytgczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego

wzoru, obejmujgcych w szczegdlnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie

produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzdr, lub sktadowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie precyzyjnie okresla zakres praw z rejestracji. Obejmujg one niewatpliwie
wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzdr zostat ucielesniony lub do ktérego zostat
zastosowany. Szeroka interpretacje proponuje sie przyja¢ 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 rozumiec zwrot uzycie produktu, ktdry obejmuje takze wystawy czy
pokazy, jesli prowadzi do zaktdcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego.
Natomiast sktadowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajgco, narusza ono prawo z
rejestracji tylko wéwczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do

obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspdlnotowego wynikajg dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktdra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujgc produkty, w ktoérych inkorporowany jest wzdr. Dla oceny naruszenia
(groZby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzdr 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 si¢ przy tym stopien

swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony okreslajg cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w
dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wytacznie cechy postrzegalne
zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie
prawnej ochrony wzordw, w wersji angielskiej w sposdb wyrazny odnosi sie do tych wiasnie cech.

(shown visibly) Zakres ochrony bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda projektanta



ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wéwczas stosunkowo niski stopiert podobieristwa moze
stanowi¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istniejg obiektywne przyczyny, dla
ktdrych wystepujgce podobieristwa bytyby konieczne ze wzgledu na brak swobody twdrczej w
danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Koztowska Ochrona wzoru w prawie europejskim. PPH nr
5 z 2005 r. 5.30-34, M.PoZniak-Niedzielska Ochrona wzordw przemystowych w prawie europejskim.

Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Wzory nalezy poréwnywac uwzgledniajac cechy nowe, nie zas znane i ogdlnie dostepne.
Nie nalezg do tresci prawa np. elementy folkloru czy uksztattowane historycznie style. Prawo z
rejestracji nie obejmuje tych wiasciwosci, ktdre sg wtasnoscig publiczng, a tylko nowe, istotne
cechy wzoru. Istnienie takie samego ogdlnego wrazenia nie zawsze przesadza o nasladownictwie;
czesto jest nieunikniong konsekwencjg sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest inspirowany

tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcja uzytkowa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy rdznig sie jedynie nieistotnymi
szczegdtami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytgcznie jego
identycznos¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach w porédwnaniu z
wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu
lub w jakikolwiek inny sposdb. Tylko zatem rdznice cech istotnych pozwalajg uznad, ze
poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna

wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3z 2005 r. 5.45-50)

Zarejestrowany wzdr wspdlnotowy ma indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogdine)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera
na takim uzytkowniku wzdr, ktdry zostat udostepniony publicznie przed data dokonania
zgtoszenia wzoru do rejestracji, od ktdérej wzdr ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono
pierwszeristwo, przed datg pierwszeristwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru
bierze sie pod uwage stopieri swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)
Okreslenie, czy wzdr ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne
wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rézni sie
wyraznie od wrazenia zwiqzanego z istniejgcq catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu,
do ktdrego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do
ktdrego nalezy, oraz stopieri swobody twdrcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)
Dokonujac oceny Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej dziedzinie przemystu
tworzenie rysunkdw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te moga ograniczad
narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze tendencje

panujace w modzie, czy gusta nabywcéw.



Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogdlnym wrazeniu,
jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w
odniesieniu do tego co poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktdw. Wrazenie to musi
by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzdr rdzni sie od wczesniejszego wzoru pewng,
nawet duzg liczbg okreslonych szczegétéw, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik
(bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepszg znajomos¢ przedmiotu, osoba, ktdra go uzywa
i postuguje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzér. (déja vu) Kryterium
indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu ogdlnym, jakie wywiera wzdr i polega na
ustaleniu, czy zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzor rézni sie, czy tez nie od tego co istniato juz
poprzednio w danej dziedzinie produktéw. (tak M.PoZniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) Wzdr
bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢ odrdzniajaca
go od innych, ze bedzie mégt by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak
M.PozZniak-Niedzielska Wzdr wspdinoty. w Ochrona znakdéw towarowych, wzoréw przemystowych i

ozndczen 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, ktdry
uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z tworzeniem,
przechowywaniem lub dystrybucjg produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy
techniczne. (tak J. Sozarski Ochrona wtasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii Europejskiej —
prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspdlnotowych. nr 12/2005 s.30-37) Inny poglad
prezentuje prof. Krystyna Szczepanowska-Koztowska (Zdolnosc [...] s.45-50) ograniczajaca krag
zorientowanych uzytkownikéw do ostatecznego konsumenta, dla ktdrego przeznaczony jest
produkt. Definicja ta sprawdza sie jednak tylko w odniesieniu do produktéw codziennego uzytku,
ktére nabywamy na tyle czesto aby zapozna¢ sie z cechami zawartego w nich wzoru, mogac
poréwnad go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktéw uzywanych
incydentalnie. Sad podziela poglad prof. Marii PoZniak-Niedzielskiej, Ze zorientowany
(uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktéry jest bardziej przenikliwy i ma lepszg niz zwykty
znajomos¢ przedmiotu. Nie jest to sam twdrca ani przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej
dziedzinie lecz osoba, ktdra tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie
okreslonych kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa
przedmiotu i postuguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to tez by¢ finalny uzytkownik.
(Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6,
por. takze M.PozZniak-Niedzielska, J.Sienczyto-Chlabicz Europejskie prawo wzordw 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 p0z.66)



Rozwazania dotyczace oryginalnego charakteru znajduja bezposrednie odniesienie do
oceny naruszenia, gdy przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzdr wspdlnotowy i wzdr
przemystowy zawarty w produkcie pozwanego. Fakt naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez
zorientowanego uzytkownika, iz wzdr powoda i produkt pozwanego nie wywotujg na nim

odmiennego ogdlnego wrazenia.

W sprawach wzordéw wspdlnotowych sady stosujg przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 88 ust.1),
a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie
przepiséw prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego
rodzaju postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru
przemystowego. Uznajac, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
praw z rejestracji wzoru, sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody,

nastepujgce srodki :

a. zabraniajace kontynuowania dziatari naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktdw;

c. zajecie materiatéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia
podrobionych ddbr, jezeli ich wtasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w okreslonych
okolicznosciach byto to oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajace na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego parnstwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie grozito lub miato miejsce.
(art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuije, zgodnie z prawem krajowym,

niezbedne srodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Orzecznictwo s3ddw wspdlnotowych w sprawach wzordw jest stosunkowo niewielkie.
Ich naruszenia dotyczg jedynie dwa wyroki Sadu Unii Europejskiej, wydane 18 Ill 2010 r. w sprawie
T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo oraz 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Bosch. Sad odnidst
sie w nich do zasadniczych kwestii, stanowigcych przedmiot rozstrzygniecia w sprawach wzordw
wspdlnotowych, w praktyce orzeczniczej budzacych istotne rozbieznosci interpretacyjne. Warto

wiec odwotad sie do motywdw pierwszego z wyrokdw.

W pierwszym rzedzie nalezy wskazac, ze w sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny
podobieristwa lub odmiennosci ogdlnego wrazenia, jakie wywotuja na zorientowanym
uzytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszyciela. Nie przeciwstawia
sobie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu. Produkt, w ktérym wzdr jest ucielesniony moze by¢ wykorzystany

pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jesli nie ma watpliwosci co do ich tozsamosci (pozwany nie



kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajgcego go produktu powoda). Bez znaczenia jest

takze dobra lub zta wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytwdrca ani sprzedawca produktdw, w ktdrych
wzdr jest zastosowany (nalezy podkresli¢, ze wzdr wspdlnotowy nie ogranicza sie do
okreslonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestracje ma znaczenie pomocnicze).
Jest szczegdlnie uwazny i dysponuje pewng wiedza na temat stanu wzornictwa. Stopien
swobody twdrcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan zwigzanych z wiasciwosciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze
przepiséw prawnych majacych do niego zastosowanie. Porédwnania ogdlnego podobienstwa
przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujgc wystepujace miedzy nimi

podobienstwa i rdznice.

Ocena podobieristwa (istnienia lub braku odmiennego ogdlnego wrazenia) dokonywana
w sprawie o naruszenie wzoru wspdlnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w
sprawach o naruszenie wspdlnotowych znakdw towarowych. Sad uwzglednia zaoferowany mu
przez strony procesu materiat dowodowy. Opinia biegtego, ktdry nie jest zorientowanym
uzytkownikiem lecz znawcga (ekspertem) nie moze w zadnym razie decydowac o rozstrzygnieciu
sporu. Biegly moze natomiast stuzy¢ sadowi pomoca, wskazujgc na podobieristwa i rdznice
wystepujace we wzorze i przeciwstawianym mu produkcie, wyjasniajac jaki jest zakres swobody
tworczej przy opracowywaniu okreslonego rodzaju wzordw, o ile jest to miedzy stronami sporne.
Opinia nie jest zatem ani koniecznym, ani wytgcznym dowodem, decydujacym w kwestii

naruszenia. (inaczej — wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 X 2007 r. IICSK 302/07).

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegty w postepowaniu cywilnym jest ekspertem, znawca
dysponujagcym wiedza i doswiadczeniem zawodowym, pozwalajacymi dostarczy¢ sadowi
wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny okreslonego stanu faktycznego i przedstawia
sadowi wiasng opinie. Biegly - specjalista w zakresie wzornictwa przemystowego, w polskim
procesie cywilnym nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu
art. 105 ust. 4 p.w.p. oraz art. 6 rozporzadzenia. Réwnoczesnie, nie moze on wydawac opinii w
imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywac oceny z punktu widzenia modelowej postaci o
okreslonych ogdlnie cechach, ktdéra wymaga zdefiniowania przez sad w kazdej konkretnej
sprawie, z pewnoscig jednak nie jest ekspertem ani znawcg, nie ma tez jego wiedzy ani

doswiadczenia zawodowego.

Analogicznie do spraw dotyczacych krajowych i wspdlnotowych znakéw towarowych, w
ktdérych o ryzyku konfuzji decyduje sad, z punktu widzenia przecietnego konsumenta, ocena
odmiennosci ogdlnego wrazenia jakie wywotuja na zorientowanym uzytkowniku wzory

przemystowe i wspdlnotowe ma charakter normatywny. To na sadzie orzekajgcym spoczywa



obowigzek wskazania - ad casum - kto jest zorientowanym uzytkownikiem produktéw, w ktérych
wzory sg zawarte lub zastosowane, okreslenia jego cech, poziomu wymaganej wiedzy i orientacji
w danej dziedzinie wzornictwa przemystowego. Z jego punktu widzenia, sad ocenia, czy
kwestionowany wzdr pozwanego narusza prawo wytgczne powoda. Opinia biegtego moze mu
by¢ przydatna jedynie do wskazania cech wzoru, ktdre wynikajg z funkcji produktu oraz
okreslenia zakresu swobody twdrczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzordw, o ile

okolicznosci te sg pomiedzy stronami sporne.

W realiach polskiego procesu cywilnego, szczegdlnie w postepowaniu w sprawach
gospodarczych, powdd powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby przedstawi¢ przeciwstawiane
sobie wzory w formie umozliwiajacej sadowi dokonanie wszechstronnej oceny ogdlnego
wrazenia jakie kazdy z nich wywotuje na zorientowanym uzytkowniku, a w efekcie prawidtowe
rozstrzygniecie sporu. Normatywna ocena sadu, ktéry orzeka na podstawie zaoferowanego mu
materiatu dowodowego, naktada na obydwie strony procesu obowigzek zgtoszenia i
udowodnienia ich twierdzen, stuzgcych okresleniu cech determinujacych ogdlne wrazenie,
elementdw drugo-rzednych, cech wynikajacych z funkcji produktu, w ktérym wzdr jest lub ma by¢
zastosowany, wskazanie przepiséw decydujacych o jego ewentualnej standaryzacji, a takze
zakreslenie granic swobody twdrczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzordéw. Twierdzenia
stron postuza sadowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie. Kompetencje sadu w tym zakresie

nie moga by¢ w zadnym razie cedowane na biegtego.

Odnoszac powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustaleri Sad uznat, ze:

Odbiorniki satelitarne oferowane do sprzedazy i reklamowane przez J nie wywotujg na
zorientowanym uzytkowniku, jakim jest osoba zwykle korzystajgca z tego rodzaju sprzetu
elektronicznego, odmiennego ogdlnego wrazenia. O ogdlnym wrazeniu decyduje przede
wszystkim charakterystyczna wyrazista, ozdobna, falista linia dzielgca front odbiornika na dwie
czesci. To dzieki niej wzory powoda sg doskonale rozpoznawalne, wyrdzniajac sie sposrdd innych
urzadzen tego rodzaju dostepnych na rynku elektronicznym. Inne elementy, takie jak ksztatt

odbiornika, usytuowanie otwordw i przyciskdw maja raczej charakter funkcjonalny.

Odzwierciedlenie w produktach oferowanych i reklamowanych przez pozwanego takiej
samej lub tudzaco podobnej - kontrastujacej z ttem frontu urzadzenia - linii przy wysokim
podobieristwie rozmieszczenia i wygladu elementéw funkcjonalnych sprawia, ze wzory
wspolnotowe D i odbiorniki satelitarne J s3 postrzegane przez zorientowanego uzytkownika jako

nie wywotujace na nim odmiennego ogdlnego wrazenia.



Z tej przyczyny, na podstawie art. 89 ust. 1a rozporzadzenia, Sad nakazat pozwanemu
zaniechania naruszania praw do wzoréw wspdlnotowych zarejestrowanych przez Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na rzecz D w Liinen pod numerami 000521489-
0003 i 000631783-0002 przez zaprzestanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania i

reklamowania satelitarnych odbiornikéw cyfrowych nasladujgcych te wzory.

Zadania sformutowane w punktach 5 i 6 pozwu znajdowaly 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 zostato naruszone moze zadal od naruszajgcego
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, ktdra uzyskata prawo ochronne na znak towarowy.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci ma charakter penalno-kompensa-
cyjny. 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 decydowad bedzie stwierdzenie, ze — w
efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego lub wzoru przemystowego - pozwany uzyskat
korzys¢ (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie witasnosci

przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 5.187-192)

Wystepujgc na droge sadowg powddka odwotata sie do informacji udzielonej w toku
postepowania karnego przez wtasciciela portalu internetowego QXL Poland spdtke z ograniczong
odpowiedzialnoscia w Poznaniu, ktdrej prawdziwosci pozwany nie zakwestionowat. Wynika z
niej, ze uzytkownik JyraS 658799, ktdrej to nazwy uzywa J, przeprowadzit 20 transakgji, uzyskujac
zarzadzenia pod nazwg DM500s f3czng cene 49.522 zt. Bezsporne jest, ze pod t3 nazwa
oferowane byty satelitarne odbiorniki cyfrowe (Dreambox, jak Dreambox), ktére nie zostaty
wyprodukowane przez powddke. Ze wzgledu na ich wyglad oraz uzycie oznaczerit DREAM BOX i
DREAM MULTIMEDIA, naruszaty one prawa wytgczne D.

W toku niniejszego postepowania J skutecznie nie zaprzeczyt faktu uzyskania korzysci, ani
ich wysokosci. Nie zaoferowat dowoddw, ktére mogtyby stuzy¢ podwazeniu zasadnosci zadan
pozwu. Uznajac roszczenie z pkt 6 pozwu za uzasadnione Sad nakazal pozwanemu wydanie
powddce bezpodstawnie uzyskanych korzysci w kwocie 49.522 zk. (art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292

ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.)

Sad uznat za czesciowo uzasadnione zadanie sformutowane w pkt 5 pozwu.



Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec,
na wniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegdlnosci sad 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.

W przekonaniu Sadu, zniszczenie towarédw stanowigcych przedmiot naruszenia
uzasadnione jest wytgcznie wdwczas, gdy nie jest mozliwe usuniecie skutkdw naruszenia.
Uprawniony moze go skutecznie dochodzi¢ w przypadku, gdy produkt pozwanego jest podobny
do jego wzoru przemystowego lub wspdlnotowego (na zorientowanym uzytkowniku nie
wywotuja one odmiennego ogdlnego wrazenia), a wygladu tego inaczej nie mozna zmienic.
Podobieristwo takie wystepuje w przypadku odbiornikéw, oferowanych do sprzedazy i
reklamowanych przez pozwanego i wzoréw wspdlnotowych nr 000521489-0003 i 000631783

0002, tym wieksze, gdy opatrzone sg one oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA lub DREAM BOX.

Powddka nie moze natomiast skutecznie zadac zniszczenia satelitarnych odbiornikéw
cyfrowych, ktdre nie naruszajac jej praw do wzoréw wspdlnotowych bytyby opatrzone
oznaczeniami DREAM MULTIMEDIA lub DREAM BOX, mozliwymi do usuniecia. W tej czesci Sad

oddalit powddztwo jako nieuzasadnione.

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem

powddka ulegta zaledwie co do nieznacznej czesci swego zadania.

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 sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Optaty za czynnosci adwokackie przed organami wymiaru
sprawiedliwosci okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie opfat
za czynnosci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoptaconej pomocy

prawnej udzielonej z urzedu.

Zasadzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter
sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§2
ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Optata nie moze by¢
wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§2 ust.2.), ktdrej wysokos¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Zgodnie z § 5, wysokos¢ stawek minimalnych w
sprawach nieokreslonych w rozporzadzeniu ustala sie, przyjmujac za podstawe stawke w

sprawach o najbardziej zblizonym rodzaju. W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji



wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zt (§ 11 ust. 1 pkt 18). Nie obejmuje ono roszczen
pienieznych dochodzonych f3cznie. (§ 10 ust. 2) Przy wartosci roszczenia pienieznego 49.522 zt

stawki minimalne wynoszg 2.400 zt. (§ 6 pkt 6)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage, stopiert skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sgd uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika powddki, wykonujgcego
zawdéd adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. (840+2.400+17 zt - opfata

skarbowa od petnomocnictwa)



