Sygn. akt XXIl GWwp 5/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 sierpnia 2011r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczagcy = SSO Beata Piwowarska
Protokolant starszy sekretarz sagdowy Dorota Zagodrska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2011 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa A Inc. z siedzibg w C (USA)

przeciwko G

prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod firma A w B

- 0 zakazanie naruszen praw z rejestradji wzoréw wspdlnotowych i czyndw nieuczciwej konkurendji

1. nakazuje pozwanemu G prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg A w B, aby
zaniechat naruszania praw A Inc. w C do wzoréw wspodlnotowych zarejestrowanych w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami 001222905-
0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i
000997069-0084, to jest : eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania
do obrotu, reklamowania i magazynowania w tych celach na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przenosnych urzadzen cyfrowych oraz ich opakowan, w

ktorych te wzory sg zawarte;



nakazuje pozwanemu zniszczenie - na jego koszt - 51 przenosnych urzadzen cyfrowych
zatrzymanych w dniu 24 1l 2011 r. przez Urzad Celny IIl Port Lotniczy w Warszawie
Oddziat Celny Towarowy ll, znajdujacych sie w magazynie czasowego sktadowania

DHL Express (Poland) sp. z 0.0. w Warszawie przy ul. Osmariskiej 2;
w pozostatej czesci powddztwo oddala;

opfate ostateczng ustala na kwote 3.000 (trzy tysigce) ztotych i uznaje za pobrang od

powoda do kwoty 1.000 (tysiac) ztotych;

nakazuje pobranie od pozwanego G na rzecz Skarbu Paristwa Sadu Okregowego w
Warszawie kwoty 2.000 (dwa tysigce) ztotych tytutem nieuiszczonej czesci optaty

ostatecznej;

zasadza od G na rzecz A Inc. w C kwote 2.210 (dwa tysigce dwiescie dziesie¢) ztotych,

tytutem zwrotu kosztéw procesu.
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Uzasadnienie

W dniu 21 [V 2011 1. A Inc. z siedzibg w C wniost o udzielenie mu ochrony praw z rejestracji

wzoréw wspolnotowych przez:

7. nakazanie G prowadzacemu dzialalnos¢ gospodarcza pod firma A w B, aby zaniechat
naruszania praw A Inc. w C do wzoréw wspdlnotowych o numerach 001222905-0002,
000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084, W
tym eksportowania, importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania i

magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

» 51 przeno$nych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 201 r. przez Urzad Celny III

Port Lotniczy w Warszawie, Oddziat Celny Towarowy II, 00-9o6 Warszawa ul. Wirazowa 35,

= wszelkich innych towaréw naruszajacych lub grozacych naruszeniem praw powoda do

wzoréw wspolnotowych;

8. nakazanie pozwanemu, aby usunat skutki dokonanych naruszen praw z rejestracji wzorow
wspolnotowych oraz skutki popelnionych przezen czynéw nieuczciwej konkurencji, przez
zniszczenie - na jego koszt - 51 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III
2ou 1. przez Urzad Celny IIl Port Lotniczy w Warszawie, Oddzial Celny Towarowy II,
znajdujacych sie w magazynie czasowego skladowania DHL Express (Poland) sp. z 0.0. w

Warszawie przy ul. Osmanskiej 2;

9. nakazanie pozwanemu, aby zaniechal eksportowania, importowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej towaréw nasladujacych gotowe produkty A, co moze wprowadzi¢ klientow w btad co

do pochodzenia takich towaréw od powoda, tj.:

= 51 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urzad Celny III

Port Lotniczy w Warszawie Oddziat Celny Towarowy II, 00-9o6 Warszawa ul. Wirazowa 335,

= wszelkich innych towaréw bez opakowan lub w opakowaniach, ktére moga wprowadzic¢
klientow w blad co do pochodzenia takich towaréw od powoda, ze wzgledu na to, Ze towary
lub ich czesci nasladuja towary lub ich czesci produkowane przez powoda, lub zastosowano w

nich lub zawarto bez zgody powoda wzory wspolnotowe;




10. podanie do publicznej wiadomosci calosci orzeczenia, w przypadku rozstrzygniecia sporu na
korzys¢ powoda, w sposob i w zakresie okreslonym przez Sad, a w przypadku niewykonania
przez pozwanego tej czynnosci w wyznaczonym terminie, upowaznienie powoda do podania

catosci orzeczenia do publicznej wiadomosci na koszt pozwanego;

11. zasadzenie kosztow procesu.

W motywach wyjasnil, ze A Inc. jest wiodacym s$wiatowym producentem i dostawca
sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz sprzetu elektronicznego, w tym przenosnych
urzadzen cyfrowych oferowanych pod nazwa handlowa iPad. Produkty powoda ciesza sie
ogromng popularnoscia wsréod konsumentéw na calym $wiecie, m.in. ze wzgledu na ich
innowacyjnos¢ i charakterystyczne wzornictwo. Zaréwno firma, znaki towarowe, jak i produkty A

s3 powszechnie znane i renomowane.

Powod powotal sie na przystugujace mu prawa z rejestracji wzoréw wspolnotowych o
numerach 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i
000997069-0084, przedstawiajacych urzadzenie iPad oraz ikony. Zarzucil, ze G prowadzacy
dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg A w B, m.in. w zakresie sprzedazy urzadzen audio, jest
bezposrednim dostawca produktéw pochodzacych z Chin i zarejestrowanym uzytkownikiem

portalu internetowego China.cn dostepnego pod adresem http://en.china.cn/, zrzeszajacego

chinskich producentéw, dostawcow i kupcow z catego swiata Pozwany narusza prawa wylaczne
powoda, czego dowodem jest zatrzymanie 24 III 201 r. przez Urzad Celny III Port Lotniczy w
Warszawie, podejrzanych o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej A Inc., 51 przenosnych
urzadzen cyfrowych zgloszonych do procedury dopuszczenia do obrotu, ktére nie wywotuja na
zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzory zarejestrowane na rzecz
powoda. Pozwany nie godzi sie jednak na ich zniszczenie. Prowadzone przez strony negocjacje

nie doprowadzily do zawarcia ugody.

Powdd przekonywatl, ze dzialanie pozwanego narusza jego prawa z rejestracji wzoréow
wspolnotowych, a rownoczesnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, wypetniajac dyspozycje
art. 13 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. G prowadzi dzialalno$¢ konkurencyjng wobec dzialalnosci powoda,
ktorego interesy naruszyl czynem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi.
Wyglad importowanych przezen urzadzen moze wprowadza¢ nabywcow w blad co do
pochodzenia produktow. Nasladujq one bowiem wzornictwo oryginalnych przenosnych urzadzen

cyfrowych iPad produkowanych przez A Inc.

Na poparcie swych zadan zaoferowal dowody z dokumentéw urzedowych i prywatnych,

wydrukdéw ze stron internetowych i fotografii. (k.2-98)



http://en.china.cn/

Postanowieniem wydanym 10 V 201 r. Sad udzielit A Inc. z siedzibg w C zabezpieczenia

jego roszczen poprzez :

a. zakazanie G- na czas trwania procesu - eksportowania, importowania, oferowania i
wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania w tym celu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej towaréw naruszajacych prawa A Inc. do wzoréw wspolnotowych nr
Nr 001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i
000997069-0084,

b. dokonanie zajecia przez komornika 51 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu
24 III 201 r. przez Urzad Celny III Port Lotniczy w Warszawie Oddzial Celny Towarowy II,
znajdujacych sie w magazynie czasowego sktadowania DHL Express w Warszawie przy ul.

Osmanskiej 2. (k.110-116)

G prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma A w B nie ztozyl odpowiedzi na pozew,
pomimo prawidlowego powiadomienia i pouczenia go o rygorach postepowania w sprawach
gospodarczych, wynikajacych z art. 479" § 2 k.p.c. (k.120, 122) Stosownie do tego przepisu, Sad
pomingl twierdzenia pozwanego o okolicznosciach faktycznych i oddalit wnioski dowodowe
zgltoszone w pi$mie procesowym z 23 VII 2011 r. i na rozprawie w dniu 25 lipca 2011 r. Pozwany

zazadal oddalenia powodztwa, jako bezzasadnego. (k.148-209, 212-213)

Sad ustalil, ze :

Spotka prawa amerykanskiego A Inc. z siedzibg w C jest wiodacym $wiatowym
producentem i dostawca sprzetu komputerowego elektronicznego, m.in. przenosnych urzadzen
cyfrowych iPad, ktoére s3 bardzo popularne i cenione przez nabywcow ze wzgledu na ich
innowacyjnosc¢ i wzornictwo. Produkty powoda ucielesniajq zarejestrowane na jego rzecz wzory
wspolnotowe i s3g opatrywane jego znakami towarowymi. (bezsporne - tak tez wydruki ze stron

internetowych, publikacje prasowe k.55-64)

Spotce A Inc. stluzg prawa do zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego (OHIM) w Alicante wzoréw wspolnotowych przedstawiajacych :




urzadzenie - nr 001222905-0002 - zgloszony i zarejestrowany 2 VII 2010 1., 0 czym ogloszono w

dniu 14 X 2010 r., przedstawiony w nastepujacy sposob : 0002.1

0002.2 | rr———— 0002_3

0002.5 %= —_ 0002.6 r 0002_7m

oraz ikony :

- nr 000890371-0003 - zgloszony i zarejestrowany 4 III 2008 r., o czym ogloszono 15 V 2009 r.,

)

przedstawiony w nastepujacy sposob

- nr 000748694-0008 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., 0 czym ogloszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob ,

- nr 000748694-0015 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogloszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob = ’




- nr 000748694-0018 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogtoszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob

- nr 000997069-0084 - zgloszony i zarejestrowany 3 IX 2008 r., 0 czym ogloszono 23 IX 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob
(bezsporne - tak tez swiadectwa rejestracji OHIM z tlumaczeniami na jezyk polski k.30-54)

G prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza pod firma A w B, m.in. w zakresie sprzedazy sprzetu
radiowo-telewizyjnego, komputerdw, urzadzen elektrycznych i elektronicznych. (bezsporne - tak
tez zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej k.72) Pozwany jest
bezposrednim dostawca produktéw pochodzacych z Chin. Jest zarejestrowanym uzytkownikiem

portalu internetowego China.cn dostepnego pod adresem http://en.china.cn/, zrzeszajacego

chinskich producentéw, dostawcow i kupcdéw z catego $wiata. (bezsporne - tak tez protokoty

otwarcia stron internetowych k.73-76, ich ttumaczenie k.104-107)

W dniu 24 III 2011 r. Urzad Celny III Port Lotniczy w Warszawie Oddzial Celny Towarowy
II dokonat zatrzymania s51 przenosnych urzadzen cyfrowych (przenosny komputer Tablet)
importowanych z Chin i zgloszonych przez pozwanego jako przedsiebiorce (A) do procedury
dopuszczenia do obrotu, a podejrzanych o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej A Inc.

(bezsporne - tak tez powiadomienie i dodatkowe informacje k.77-80)

G naruszyl prawa wylaczne powoda, importujac przenosne urzadzenia w opakowaniach, w
ktorych ucielesnione zostaly wzory wspdlnotowe A Inc. Przedstawione na fotografiach,
zatrzymane towary, ktdre nie zostaly wyprodukowane przez A Inc. maja wyglad nie wywotujacy

na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogélnego wrazenia niz wzory powoda. (ocena Sadu)

Produkty importowane przez pozwanego z Chin nie wywoluja na uzytkowniku, ktory
zwykle korzysta z przenosnych urzadzen cyfrowych, odmiennego ogdlnego wrazenia. Ich ksztalt,
uklad linii i kolorystyka sg bardzo podobne. W niewielkim stopniu, odmienny uktad przyciskow i
gniazd wejsciowych oraz ekranu jest determinowany funkcjgq techniczng i wlasciwosciami
urzadzenia, ktore ucielesnia wzor wspolnotowy nr 001222905-0002. (ocena Sadu dokonana na

podstawie ogledzin przedstawienia wzoru w $wiadectwie rejestracji OHIM k.31-32 i fotografii
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zatrzymanych produktéw na k.81-87) Na opakowaniu urzadzenia przedstawiony zostat wizerunek
jego pulpitu z widocznymi ikonami, stanowigcymi doktadne kopie wzorow wspolnotowych nr nr
000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084. (ocena
Sadu dokonana na podstawie ogledzin przedstawienia wzorow w swiadectwach rejestracji OHIM
k36, 40, 44, 48, 52 i fotografii opakowania k.88) Do oprogramowania zainstalowanego na
kwestionowanym urzadzeniu przypisane s3 ikony o wygladzie odmiennym niz wzory

wspolnotowe A Inc. (bezsporne - fotografie k.89-91)

Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system
nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty
(obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie
zawiera legalng definicje, odmienng od definicji ustawodawstw Panstw Czlonkowskich, wg ktorej
wzorem jest postac¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii
konturow, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatléw samego produktu lub jego ornamentacji
(art. 3a). Natomiast produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wilaczajac
w to m.in. cze$ci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad
zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programow

komputerowych.

Wyglad (postad) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu,
tzn. w jego formie i uksztaltowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w
zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wlasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktore sa wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego
uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzor wspdlnoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeri 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 wspolnotowego przystuguje twércy lub jego nastepcy
prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa sie przy tym, ze uprawnionym jest osoba, na rzecz ktdrej
wzor zarejestrowano. (art. 17) Moze ono by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego
wylacznie w trybie postepowania w sprawie o 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).

Tylko zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wiasciwego w sprawach wzoréw wspolnotowych,
stwierdzajace, 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 o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzor wspdlnotowy od poczatku nie rodzit skutkow
okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1)
Zarejestrowany wzor wspolnotowy 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 ustab. Uprawniony moze
przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okreséw 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 szczegolnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do
obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzér,

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

Rozporzadzenie precyzyjnie okresla zakres praw z rejestracji. Obejmuja one : wytwarzanie
(making) catego produktu, w ktérym wzor zostat uciele$niony lub do ktérego zostal 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 rozumie¢ zwrot uzycie produktu, ktory obejmuje takze wystawy czy pokazy,

jesli prowadzi do zaktdcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego. Natomiast
sktadowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajaco, narusza ono prawo z rejestracji tylko

wowczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu itd.

Z rejestracji wzoru wspolnotowego wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych inkorporowany jest wzér. Dla oceny naruszenia
(grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na
tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoruy, iz nie wywotuje na zorientowanym

uzytkowniku innego ogoélnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien swobody tworcy.

Zakres ochrony okre$laja cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w
dokumentacji ztozonej 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 wilasnie cech. (shown
visibly) Zakres ochrony bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest

w niewielkim stopniu. Wowczas stosunkowo niski stopienn podobienstwa moze stanowic
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podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istniejg obiektywne przyczyny, dla ktorych
wystepujace podobienstwa bylyby konieczne ze wzgledu na brak swobody twdrczej w danej
dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Koztowska Ochrona wzoru w prawie europejskim. PPH nr 5 z
2005 T. $.30-34, M.Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-1) Wzory nalezy porownywaé uwzgledniajac cechy nowe,
nie za$ znane i ogdlnie dostepne. Nie nalezg do tresci prawa np. elementy folkloru, uksztaltowane
historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych wlasciwosci, ktére sa wiasnos$cia
publiczng, a tylko nowe, istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogdlnego 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 rdznia sie jedynie nieistotnymi

szczegolami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego
identyczno$¢ lub wystepowanie roznic zaledwie w nieznaczacych szczegotach w porownaniu z
wzorem udostepnionym wcze$niej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu
lub w jakikolwiek inny sposob. Tylko zatem réznice cech istotnych pozwalajq uznad, ze
poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna

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

Zarejestrowany wzor wspolnotowy ma indywidualny charakter, jesli cato$ciowe (ogodlne)
wrazenie, jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera
na takim uzytkowniku wzoér, ktéry zostal udostepniony publicznie przed data dokonania
zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktdrej wzdér ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono
pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ust.ib) Przy ocenie indywidualnego charakteru
bierze sie pod uwage stopieni swobody twoércy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)
Okreslenie, czy wzér ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogélne
wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rézni sie
wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejqcq catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu,
do ktérego odnosi sie wzér lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do
ktérego nalezy, oraz stopiert swobody twdrcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)
Dokonujac oceny Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej dziedzinie przemystu
tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te moga ograniczac
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 sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, [l'utilisateur averti) w
! t | ! d [
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odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktow. Wrazenie to musi
by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzdr rézni sie od wczesniejszego wzoru pewna,
nawet duzg liczba okreslonych szczegétow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik
(bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos¢ przedmiotu, osoba, ktora go uzywa
i postuguje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzor. (déja vu) Kryterium
indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu ogélnym, jakie wywiera wzér 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) Wzor
bedzie miat charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silna zdolno$¢ odrézniajaca
go od innych, ze bedzie mogt by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak
M.Pozniak-Niedzielska Wzér wspélnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych

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

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staly uzytkownik produktu, ale takze ten, ktory
uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z tworzeniem,
przechowywaniem lub dystrybucja produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy
techniczne. (tak J. Sozanski Ochrona wtasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii Europejskiej -
prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspélnotowych. nr 12/2005 s.30-37) Sad podziela poglad
prof. Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (u$wiadomiony) uzytkownik to taki, ktory jest
bardziej przenikliwy i ma lepsza niz zwykly znajomos¢ przedmiotu. Nie jest to sam tworca ani
przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi.
Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢
nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa 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,
J.Sienczyto-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw przemystowych. Oficyna a Wolters Kluwer
business Warszawa 2010 5.36-46, M.Pozniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z 23
X 2007 r. [ICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosuja przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 83
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie
przepisoOw prawa materialnego (ust.2.), jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju
postepowannt w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego.
Uznajac, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji
wzoruy, sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki :

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

c. zajecie materialdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych dobr, jezeli ich wilasciciel wiedziat do jakich celéw byly uzyte lub w okreslonych
okolicznos$ciach byto to oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznos$ciach, 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 sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

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

Warto wiec odwotac sie do motywdw pierwszego z wyrokdow :

W sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny podobienstwa lub odmiennosci ogdlnego
wrazenia, jakie wywotuja na zorientowanym uzytkowniku wzory uprawnionego i produkty
domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sobie natomiast produktow stron. Sposob w jaki
powod uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Produkt, w ktéorym wzoér 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 zla wiara

uprawnionego do wzoru oraz dobra lub zla wiara pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytworca ani sprzedawca produktow, w ktorych
wzOr jest zastosowany (nalezy podkresli¢, ze wzér wspolnotowy nie ogranicza sie do okreslonego
produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestracje ma znaczenie pomocnicze). Jest szczegolnie
uwazny i dysponuje pewna wiedza na temat stanu wzornictwa. Stopien swobody tworcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z
wlasciwosciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepisow prawnych
majacych do niego zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobienstwa przeciwstawianych sobie

wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice.

Ocena podobienstwa (istnienia lub braku odmiennego ogélnego wrazenia) dokonywana w
sprawie o naruszenie wzoru wspélnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach

o naruszenie wspolnotowych znakéw towarowych. Sad uwzglednia zaoferowany mu przez strony
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material dowodowy. W realiach polskiego procesu cywilnego, szczegdlnie w postepowaniu w
sprawach gospodarczych, powdd powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby przedstawic¢
przeciwstawiane sobie wzory w formie umozliwiajacej sagdowi dokonanie wszechstronnej oceny
ogolnego wrazenia jakie kazdy z nich wywoluje na zorientowanym uzytkowniku, a w efekcie
prawidlowe rozstrzygniecie sporu. Normatywna ocena sadu, ktory orzeka na podstawie
zaoferowanego mu materialu dowodowego, naklada na obydwie strony procesu obowigzek
zgloszenia i udowodnienia ich twierdzen, stuzacych okresleniu cech determinujacych ogdlne
wrazenie, elementdw 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 wzorow.
Twierdzenia stron postuza sadowi przy rozstrzyganiu sporu o naruszenie. Kompetencje sagdu w

tym zakresie nie moga by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego.

Przedstawione przez A Inc. dowody, ktérym pozwany nie przeciwstawil zadnych
twierdzen ani wlasnych dowodéow, w pelni uzasadniajq zarzut naruszenia przez G praw
wylacznych powoda do wzorow wspdélnotowych nr nr 001222905-0002, 000890371-0003,

000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i 000997069-0084.

Sad jest zwiazany, wynikajacym z art. 85 rozporzadzenia, domniemaniem waznosci
spornych wzoréw, pozwany - aczkolwiek zglaszal (spdznione) zarzuty braku nowosci i
indywidualnego charakteru - nie wystapil jednak z pozwem wzajemnym o uniewaznienie.
Zaniechanie przez pozwanego zlozenia odpowiedzi na pozew i przedstawienia twierdzen i
dowoddéw na ich poparcie w terminie wskazanym przepisem art. 479 § 2 k.p.c. spowodowato, ze
twierdzenia powoda uznane zostaly za bezsporne. Mogly one podlega¢ weryfikacji tylko w takim
zakresie, w jakim sad orzekajacy w sprawach naruszen wlasnosci intelektualnej jest uprawniony
do dokonywania oceny normatywnej. W postepowaniu prowadzonym wg regut wlasciwych dla
spraw gospodarczych, Sad nie byl natomiast uprawniony do prowadzenia z urzedu postepowania,
ktore mogloby zmierza¢ do zaprzeczenia zasadnosci twierdzen powoda, aby dowies¢ racji
pozwanego, ktorych ten ostatni - z jakichkolwiek przyczyn - nie zdotat wykazaé. Takie dzialanie

naruszaloby réwnowage stron i byloby sprzeczne z zasada kontradyktoryjnosci.

Ocena braku odmienno$ci ogdlnego wrazenia jakie na zorientowanym uzytkowniku
wywotluja wzory A Inc. i produkty importowane przez pozwanego (urzadzenie i cze$ci jego
opakowania) zostata dokonana przez Sad w oparciu o ich przedstawienia w $wiadectwie rejestracji

OHIM i na fotografiach wykonanych przez Urzad Celny w procedurze zatrzymania towaru.
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Zorientowanym uzytkownikiem tego rodzaju produktéw jest osoba czesto korzystajaca z
przeno$nych urzadzen cyfrowych, dobrze zapoznana z oferta rynkowa tego rodzaju produktow.
Zadna ze stron nie wskazala, w jakim zakresie, wyglad wzoru nr 001222905-0002 jest
determinowany funkcja urzadzenia. Sad uwzglednil zatem przy ocenie ogdlny ksztalt i ksztatty,
linie, proporcje, poszczegdlnych elementow. Niewatpliwie wzor wspolnotowy i przeciwstawiony
mu produkt importowany przez pozwanego s3 bardzo do siebie podobne, zarowno jako catosc¢ i w
poszczegolnych elementach. Uklad przyciskow i gniazd wejsciowych jest przy tym
determinowany funkcja, wlasciwosciami i technologia produkcji urzadzenia, w ktorym wzor jest
zawarty. Wystepujace w tym zakresie roznice nie moga mie¢ zatem wplywu na stwierdzenie
braku odmiennego ogdlnego wrazenia jakie na zorientowanym uzytkowniku wywotuje wzdér nr

001222905-0002 i urzadzenie pozwanego.

W istocie, kwestionowany produkt - w miare mozliwosci technicznych jego producenta -
ma imitowa¢ wyglad iPada. Powiela on wszystkie te elementy, ktore naleza do dziedziny
wzornictwa przemystowego. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze swoboda tworcza projektanta tego
rodzaju urzadzen jest istotnie ograniczona. Determinowane aktualna moda, oczekiwania klientow
narzucaja koniecznos¢ opisania urzadzenia w zarysie prostokata, mozliwie matego i ptaskiego, o
optywowych ksztaltach. Wielkos¢ ekranu i uktad przyciskow narzucaja wlasciwosci oraz
mozliwosci techniczne urzadzenia. Dla oceny istnienia lub braku odmiennosci ogélnego wrazenia
liczy¢ sie beda zatem kolorystyka (w niewielkim stopniu, producenci stosuja bowiem zwykle
czarne lub srebrne obudowy dla tego typu urzadzen), uklady linii i proporcje, ktére w przypadku
przeciwstawianych sobie wzoru wspolnotowego nr 001222905-0002 i produktu importowanego

przez G s3 bardzo do siebie zblizone.

Nalezy zdecydowanie stwierdzi¢ brak odmiennego ogolnego wrazenia jakie wywotuja na
uzytkowniku ikony umieszczone na opakowaniu (k.88) oraz ikony zarejestrowane jako wzory
wspolnotowe nr nr 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i
000997069-0084. Mozna je nawet uzna¢ za identyczne. W tym miejscu konieczne jest
wyjasnienie, ze - odmiennie od krajowego wzoru przemyslowego - ochrona wzoru
wspolnotowego nie ogranicza sie do produktu wskazanego przez zglaszajacego. Wskazanie to ma
charakter wylacznie porzadkowy. Moze jedynie stuzy¢ ocenie, w jakim zakresie wzoér jest
determinowany funkcja techniczng i zakresu swobody twérczej. Uzycie przez pozwanego wzorow

wspoélnotowych (ikon) na opakowaniu produktu narusza zatem prawa wylaczne A Inc.

Stwierdzenie naruszenia praw A Inc. stawialo Sad w obowigzku dokonania oceny zasadnosci

zglaszanych w niniejszym postepowaniu zadan pod katem ich zgodnosci z przepisami prawa, a
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takze zdatnosci egzekucyjnej, pozwalajacej na skuteczne wyeliminowanie przysztych naruszen i

usuniecie skutkow tych juz dokonanych.

Nalezy wyjasni¢, ze ochrona praw wlasnosci intelektualnej wymaga od uprawnionego
dotozenia szczegolnej starannosci przy formulowaniu roszczen oraz przedstawianiu twierdzen i
dowodoéw na ich poparcie. W niniejszym postepowaniu powdd okreslit swoje zadania w sposob
bardzo nieprecyzyjny, odbiegajacy od regut wyznaczonych przepisami prawa materialnego i
procedury cywilnej. W istocie do jednego stanu faktycznego zastosowal dwie podstawy prawne -
rozporzadzenie w sprawie wzoréw wspolnotowych i ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -
co samo w sobie nie jest wylaczone, jednak nie powinno przeklada¢ sie na zwielokrotnianie
roszczen, ktore dodatkowo zawieraja ogolne sformulowania, wlasciwe normom prawnym. Uszlo
uwadze powoda, ze wyrok sadu powinien sie odnosi¢ do konkretnego dzialania naruszyciela (pkt
ra.ii oraz 1c.ii pozwu), a nie do ogdlnego brzmienia przepisu. Co wiecej, profesjonalny
pelnomocnik powoda nie rozréznit okoliczno$ci stanowigcych naruszenie prawa wylacznego
(czyn nieuczciwej konkurengji), z ktorych wynika zadanie usuniecia skutkéw naruszenia, od tych,
ktore mialy uzasadnia¢ nalozenie na pozwanego sankcji zakazowych na przyszto$¢. (pkt 1.a.i. oraz
1.c.i pozwu) Nieprawidlowe sformutowanie zadania, ktore - co do zasady byto usprawiedliwione -
powodowato koniecznos¢ ingerencji Sadu, dopuszczalnej w granicach wyznaczonych przepisem

art. 321 k.p.c.

Uznajac, ze pozwany narusza prawo wylaczne powoda Sad - na podstawie art. 89 ust. 1a
rozporzadzenia nakazal G, aby zaniechal naruszania praw A Inc. w C do wzoréw wspdlnotowych
zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerami
001222905-0002, 000890371-0003, 000748694-0008, 000748694-0015, 000748694-0018 i
000997069-0084, to jest : eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu,
reklamowania, magazynowania w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeno$nych

urzadzen cyfrowych i ich opakowan, w ktdrych te wzory sa zawarte. (1.)

Zadanie pkt 1. pozwu zostato przez Sad uwzglednione wylgcznie w tym zakresie w jakim
precyzyjnie oddawalo ono obowiazki pozwanego, wynikajace ze stwierdzonego juz faktu
naruszenia (import przenos$nych urzadzen cyfrowych i ich opakowan, juz jednak nie innych
produktow) oraz realnej grozby dokonania w przysziosci naruszen praw A Inc. (wprowadzania
takich urzadzen i opakowan do obrotu, ich oferowania, reklamowania, eksportowania i
magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tu ograniczenie wynika z
tresci pkt 1. pozwu). W pozostalym zakresie powddztwo (pkt 1a) jako nieuzasadnione, zostato

przez Sad oddalone. Powod nie moze skutecznie zadac¢ zastosowania sankcji zakazowych w
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odniesieniu do produktéw stanowigcych przedmiot naruszenia (pkt 1.a.i.), ktdre zostaly zajete i,

co do ktorych orzeczono o ich zniszczeniu (usunieciu skutkow naruszenia - pkt 1.b.).

Zadanie sformutowane w punkcie 1.b. pozwu znajdowalo oparcie w prawie krajowym.
Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaly 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 osob trzecich.

W okolicznosciach niniejszej sprawy uzasadnione jest nakazanie pozwanemu zniszczenia
urzadzen oraz opakowan stanowigcych przedmiot naruszenia, tylko bowiem w ten sposéb mozna
zapewnié, ze w przyszlosci nie beda one uzywane, naruszajac wzory wspolnotowe. Z tego
wzgledu, Sad nakazal pozwanemu zniszczenie - na jego koszt - 51 przenosnych urzadzen
cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 III 2011 r. przez Urzad Celny III Port Lotniczy w Warszawie
Oddziat Celny Towarowy I, znajdujacych sie¢ w magazynie czasowego sktadowania DHL Express

(Poland) sp. z 0.0. w Warszawie przy ul. Osmarniskiej 2.

Za zniszczeniem urzadzen przemawia dodatkowo postawa pozwanego, ktory kwestionuje
fakt ewidentnego naruszenia, przywolujac argumenty, ktore nie maja dla ochrony praw
wylacznych istotnego znaczenia, jak w szczegdlnosci dobra wola naruszyciela. Sad nie moze
uznac za przekonujace twierdzenia pozwanego o sprowadzeniu z Chin 51 urzadzen na potrzeby
samego G i jego rodziny. Nalezy zauwazy¢, ze jako importer wskazany zostal pozwany jako
przedsiebiorca (A). Brak tez dowodu na to, ze zamodwienie nie bylo skladane, rozliczane i
ksiegowane w ramach prowadzonej przez pozwanego dzialalnosci gospodarczej. Znaczna liczba
urzadzen wskazuje na to, ze mialy by¢ one wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej. Sam fakt
importu urzadzen stanowi naruszenie praw wylacznych A Inc. i przekonuje o istnieniu realnej

grozby ich naruszenia w inny sposob.

W przekonaniu Sadu, nie zastugiwalo na uwzglednienie zagdanie podania orzeczenia
do publicznej wiadomosci. Oparte na przepisach prawa krajowego (art. 287 ust. 2 w zw. z art.
292 ust. 1 p.w.p.) nie zostalo ono w zaden spos6b umotywowane. Powdd, reprezentowany przez
profesjonalnego pelnomocnika, nie wskazal, czy - w jego zamiarze - publikacja orzeczenia ma
zapobiec naruszeniom w przyszlosci, czy tez usuna¢ skutki powstalych juz naruszen. Nie wskazal,
do jakiego kregu osdb powinna trafi¢ informacja o prawach A Inc. i bezprawnych dziataniach G.

Tymczasem Sad nie jest wlasciwy do wypelniania trescig wniosku powoda. Przepis art. 287 ust. 2
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p.w.p. nie moze by¢ interpretowany w ten sposob, ze to sad bedzie samodzielnie decydowat o
tresci i formie upublicznienia zapadtego wyroku. Jak kazde inne zadanie, takze to powinno by¢
sprecyzowane i uzasadnione, tak aby moglo podlega¢ ocenie co do zasadnosci i potrzeby
zastosowania w konkretnych okolicznosciach danej sprawy przepisu art. 287 ust. 2 p.w.p. Godzi
sie przy tym wyjasni¢, ze - zgloszony juz na tym etapie postepowania -wniosek o upowaznienie
powoda do zastepczego dokonania publikacji orzeczenia, na wypadek niewykonania w terminie
przez pozwanego natozonego nan obowigzku, nie ma podstawy prawnej. Uznajac zadanie z pkt

3. pozwu za calkowicie nieuzasadnione Sad orzekl o jego oddaleniu.

Odnoszac sie do zarzutow opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Sad zwazyl co nastepuje : Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z 16 IV 1993 1. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub
klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji s3 w szczego6lnosci: wprowadzajace w blad
oznaczenie przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficznego
towardw albo ustug, wprowadzajace w blad oznaczenie towardw lub ustug, naruszenie tajemnicy
przedsiebiorstwa, naklanianie do rozwigzania lub niewykonania umowy, nasladownictwo
produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo
osoby pelnigcej funkcje publiczng, a takze nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie
systemu sprzedazy lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie dzialalno$ci w systemie
konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest

zatem kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek :

v czyn ma charakter konkurencyjny,
v" narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

v’ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak stusznie stwierdzit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa
688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze by¢ uznane za
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete sa
bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktore zagrazaja lub naruszajg interes
przedsiebiorcy. Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje wodwczas, gdy dziatania
(zaniechanie) konkurenta powoduja pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci
nabycia lub zbytu oferowanych ddébr i wustlug. (tak Beata Gadek Generalna klauzula
odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt

85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 1. 5.156-161)
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Konkurencyjne sa wylacznie dziatania zewnetrzne, adresowane do innych uczestnikow
wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientow dla oferowanych przez nich towarow przez
zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badz oslabienie cudzej. Zagrozenie interesow
innych uczestnikow rynku musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Musza one by¢ zdolne
wywiera¢ wpltyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw) i niekorzystnie

oddzialywac na ich sytuacje, naruszajac ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna mowi¢ wtedy, gdy na skutek
konkurencyjnego dzialania nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwosci
nabywania lub zbywania débr badz ustug. Zwazywszy, ze prawa przedsiebiorcy uczestniczacego w
obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dziatan nieuczciwie konkurencyjnych stuzy
roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowigzek ich wskazania i udowodnienia
obciaza wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialnosci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obcigzenie powoda obowiazkiem

udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowigzujacych przepisow,
w szczegolnosci u.z.n.k., przepisow o przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, o ochronie
dobr osobistych, prawa wlasnosci, praw autorskich, ochrony konsumentow, kodeksu karnego.
Dobre obyczaje, w znaczeniu okreslonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumiec jednak nalezy podobnie do
zasad wspotzycia spotecznego. Sq to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w dziatalnosci
gospodarczej. Normy te mogq sie wiec odnosic¢ do innych stosunkéw spotecznych niz typowe zasady
wspotzycia spolecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane dziatanie jest sprzeczne z
dobrymi obyczajami, decyduje catoksztatt okolicznosci, a zwtaszcza cel, uzyte srodki i konsekwencje
przedsiebranych dziatan. Czyn sprzeczny z prawem nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi
obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajéw
powazne znaczenie mogq mie¢ ustalane przez organizacje samorzqdu zawodowego kodeksy
etyczne. (tak: Marian Kepinski Problemy ogdlne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojecie dobrych obyczajow
odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym wage nie do
przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania przedsiebiorcéw w dziatalnosci
gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogoélnych zasad etyczno-
moralnych, gdzie istotne kryterium stanowitlo poczucie godnosci ogétu ludzi myslacych
sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w
dziatalnosci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z 26 IX 2002 r. III CKN
213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)
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Sad podziela reprezentowany w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 ust. 1 w sposéb ogolny
okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przyktadowo niektére czyny,
typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy wyklada¢ w ten sposob, ze ogodlne okreslenie
czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegolawiajace pozostaja w nastepujacych

wzajemnych relacjach :

v wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu,
za nieuczciwie konkurencyjne mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17,
jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

v wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3
ust. 1 spetnia funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczegolnych typizujacych
czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spelnia przestanki z
art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje ktoregos ze znamion art. 3 ust.1

(np. bezprawnosci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé¢ bedzie zatem
ustalenia, na czym ono polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie
mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji -
art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny
konkurencyjne powinny by¢ badane przede wszystkim w s$wietle przeslanek okreslonych w
przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z tych
przepiséw, podlegaja ocenie wedtug klauzuli generalnej z art.3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w

wyroku z 30 [X 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Przepis art. 13 u.z.n.k. stanowi w ust. 1, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest
nasladowanie gotowego produktu, polegajace na tym, ze za pomoca technicznych $rodkow
reprodukdji jest kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w btad
co do tozsamosci producenta lub produktu. Poréwnujac przeciwstawiane sobie produkty stron
sad powinien kierowa¢ sie regutami obowigzujacymi przy ocenie wzoréw przemystowych,

uwzgledniajac istnienie (lub brak) odmiennego ogdlnego wrazenia jakie iera lad
gle )2 g ) wyw. wygla

produktu wywiera. Niedozwolone nasladownictwo moze [...] nie tylko dotyczy¢ identycznosci kopii i
oryginatu, ale da sie takze rozciggnqgc¢ na przypadki odmiennosci wymiaréw. Wystarczy taki stopien
podobieristwa, ktéry spowoduje, ze przecietny nabywca na podstawie catosciowego wrazenia nie
odrézni produktu wtérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego

z dnia 1 lipca 2002 1., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)
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Oceniajac zadanie z pkt 1.c. pozwu na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nalezy stwierdzi¢, ze i w tym przypadku, powddztwo nie jest jasno sformutowane, a
ponadto nie zostalo nalezycie udowodnione. Przede wszystkim A Inc. nie zaoferowat dowodu
rzeczowego ani nawet fotografii urzadzenia iPad i jego opakowania, ktére - jako pierwszy -
wprowadzit do obrotu i oferowal na polskim rynku. Sad nie ma zatem mozliwosci
przeciwstawienia sobie produktéw stron i rozstrzygniecia o istnieniu ryzyka konfuzji
konsumenckiej. Przeciwnie, powdd odwotuje sie do przystugujacych mu praw z rejestracji wzorow

wspolnotowych, o ktorych rozstrzygnieto w pkt 1 wyroku (odnoszacym sie do pkt 1a pozwu).

Brak twierdzen dotyczacych pierwszenstwa oraz zasadniczego dowodu (produktu), czyni
niemozliwym ustalenie dopuszczenia sie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji

stypizowanego w art. 13 u.z.n.k. Powédztwo podlega zatem oddaleniu, jako nieudowodonione.

Nalezy przypomnie¢, Ze w procesie gospodarczym Sad nie moze zastepowac strony w
poszukiwaniu argumentéw przemawiajacych za uwzglednieniem jej racji. Nalezy podkresli¢, ze
zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest zglasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze obowigzek
dawa¢ wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody (art. 3
k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone, ktora nie
dopenita cigzacego na niej obowiazku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99)
Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy
okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c.

iart. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 1. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Obowiazujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad orzekajacy z
odpowiedzialnosci za rezultat postepowania dowodowego, ktérego dysponentem s3 same strony.
(wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XII 1997 r. Il UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Uksztattowany
system kontradyktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez strone sadu orzekajacego
adresatem dzialan czy dochodzen w celu uzupehienia lub wyjasnienia jej twierdzen i wykrycia

srodkow dowodowych pozwalajacych na udowodnienie wysunietych przez nig zadan.

Powdd odwolywat sie takze do klauzuli generalnej zdefiniowanej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Wskazywat jednak na renome firmy i znaku towarowego A, ktérych naruszenia nie zarzucat
jednak G. Nie zdefiniowal natomiast czynu nieuczciwej konkurencji ani nie wykazal jego
popetnienia przez pozwanego, ktéry to czyn mialtby sie odnosi¢ do jednego tylko produktu A Inc.
oraz dziatania pozwanego, polegajacego na importowaniu do Polski urzadzen podobnych do iPad.
Nie jest rzecza Sadu formulowanie, za powoda, zarzutu, ktéry moze on postawié¢ pozwanemu,

szczegoblnie, ze nalozone na G sankcje zakazowe oraz obowiazek zniszczenia kwestionowanych
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produktéw, zapewnia powodowi skuteczng ochrone przed naruszaniem jego praw wylacznych, a

takze przed czynami nieuczciwej konkurengji.

Wobec niesprecyzowania zarzutu dopuszczenia sie przez pozwanego CzZynu nieuczciwej
konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., nieprzedstawienia twierdzen i dowoddw na ich
poparcie, A Inc. nie moze skutecznie zadac¢ zakazania czynow nieuczciwej konkurengji i usuniecia

powstatych wczesniej skutkow w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

O kosztach procesu Sad orzek} na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem
powod ulegt zaledwie co do nieznacznej czesci swego zadania. Co do zasady jego powodztwo
zostalo uwzglednione, Sad ograniczyl jedynie zakres sankcji, ktore powinny byly znalezé

zastosowanie w zaistnialych okolicznosciach faktycznych sprawy.

Do niezbednych kosztéow 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.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika
patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu

adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod
uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w
przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty
stanowia stawki minimalne okreslone w rozdziatach 31i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od
6-o0 krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktorej wysoko$¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy

prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne
do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawdd radcy prawnego bedzie
wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. (840 zt + 17 zl tytulem oplaty skarbowej od

pelnomocnictwa)
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Sad ustalil optate ostateczng na kwote po 3.000 zl i uznat ja za pobrana od powoda do
kwoty 1.000 zl. Sad natozyl na pozwanego obowigzek uiszczenia pozostatej czesci oplaty
ostatecznej. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 1. 0 kosztach sgdowych w sprawach

cywilnych)

Sad natozyt na pozwanego obowigzek zwrotu powodowi tylko tych wydatkéw (k.210-211),
ktorych poniesienie, w zwigzku z niniejszym procesem, bylo celowe i zostalo udokumentowane.
(oplaty za sporzadzenie aktu notarialnego i wydanie odpisu - 246 + 14,76 + 61,50 + 14,76 z1, oplaty

pocztowe - 30 zt) W pozostatej czesci zadanie zwrotu wydatkdw nie zostato uwzglednione.
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