Sygn. akt XXII GWwp 9/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2013 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant Diana Pawlowska

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

sprawy z powodztwa S. K. (1)

przeciwko (...) spélce komandytowo-akcyjnej w P.

- 0 ochrone praw z rejestracji wzoru wspolnotowego

1. nakazuje (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoécia spoélce komandytowo-akcyjnej w P. zaniechanie naruszen
prawa S. K. (1) do wzoru wspolnotowego pt. ,Profile o§wietleniowe”, zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego (Znaki Towarowe i Wzory) pod numerem (...)- (...), poprzez zakazanie pozwanej importowania,
oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych
o przekroju prostokatnym z obustronnym kolnierzem z pokrywa — polprzezroczysta oslona z tworzywa sztucznego,
uwidocznionych na fotografiach:

2. oplate ostateczng ustala na kwote 1.000 (tysiac) zlotych i uznaje za pobrang od powoda w caloéci;

3. zasadza od pozwanej (...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia spdtki komandytowo-akcyjnej w P. na rzecz
powoda S. K. (1) kwote 2.797 (dwa tysiace siedemset dziewieédziesiat siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztow
procesu.

Syg n. akt XXII GWwp 9/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 9 IV 2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 16/13 Sad Wspolnotowych Znakéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych udzielil S. K. (1) zabezpieczenia roszczen o nakazanie (...) spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoécia spoétce komandytowo-akeyjnej w P. zaniechania naruszen prawa z rejestracji wzoru wspolno-
towego pt. ,Profile o§wietleniowe”, zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem
(...)- (...), przez zakazanie obowigzanemu importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokatnym z obustronnym kolnierzem z
pokrywa — pol-przezroczysta oslona z tworzywa sztucznego, opartych na wzorze wspoélnotowym nr (...)- (...), w
szczego6lnoscei profili aluminiowych z pokrywami, opatrzonych nazwami ,,(...)” lub ,,(...),(...)”,



poprzez:

zakazanie obowiazanej - na czas trwania procesu - oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokatnym z obustronnym kolierzem z pokrywa -
polprzezroczysta oslong z tworzywa sztucznego, uwidocznionych na zdjeciach: .

Sad zagrozit przy tym spolce (...) zaplata S. K. (1) kwoty 2.000 zl za kazdy dzien naruszenia tych obowigzkow.

Zazalenie obowigzanej oddalone zostalo przez Sad Apelacyjny w Warszawie postanowieniem wydanym 4 VI 2013 r.
w sprawie sygn. akt IACz 960/13.

W zakre$lony przez sad dwutygodniowym terminie, 29 IV 2013 r. S. K. (1) wniost o:

1. nakazanie (...) sp6lka z ograniczona odpowiedzialnoéciga spoélce komandytowo-akcyjnej w P. zaniechania
naruszen prawa do wzoru wspolnotowego pt. ,Profile o§wietleniowe” zarejestrowanego na jego rzecz w OHIM pod
numerem (...)- (...), przez zakazanie pozwanej importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu
na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokatnym z obustronnym kolierzem
z pokrywa — polprzezroczysta ostong z tworzywa sztucznego, opartych na wzorze (...) (...)- (...), w szczeg6lnoSci profili
aluminiowych z pokrywami, opatrzonymi nazwami ,,(...)” Lub ,(...), (...)”, uwidocznionych na zdjeciach:

2. zwrot kosztéw postepowania. (k. 2-67)

Na zarzut pozwanej, na rozprawie 24 VI 2013 r., powod sprecyzowal pkt 1. pozwu, zadajac nakazania spolce
(...) zaniechania naruszen prawa do wzoru wspdlnotowego pt. ,,Profile o§wietleniowe” zarejestrowanego w OHIM
pod nr (..)- (...), poprzez zakazanie pozwanej importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do
obrotu na terytorium RP profili aluminiowych o przekroju prostokatnym z obustronnym kolnierzem z pokrywa —
polprzezroczysta ostong z tworzywa sztucznego, uwidocznionych na tych zdjeciach. (k.133)

(...) spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia spétka komandytowo-akeyjna w P. zazadala oddalenia powddztwa, jako
bezzasadnego i zwrotu kosztéw procesu. Zarzucila, ze powdd nie zaoferowal dowodow, a nawet twierdzen mogacych
przekonywa¢ o identycznosci wzordw stron. Wedlug niej, wzor przemyslowy zastosowany w jej produkcie wywoluje na
zorientowanym uzytkowniku ogblne wrazenie odmienne od tego, jakie wywoluje na nim wzér wspolnotowy powoda.
Swoboda tworcza projektanta tego rodzaju wzoréw ograniczona jest tu w znacznym stopniu funkeja techniczng jaka
pelnia profile oswietleniowe. Dowodza tego opinia prywatna rzecznika patentowego i zeznania jej autora - Swiadka
T. W.. (k. 71-99)

Bezsporne w sprawie jest, ze: S. K. (1), prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie opracowywania,
produkcji i wprowadzania do obrotu profili o§wietleniowych i pod-$wietleniowych oraz produkeji wyrobéw stolarskich
iciesielskich dla budownictwa, oferuje i reklamuje swe produkty na stronie internetowej pod adresem http://(...)/ (tak
tez informacja z ewidencji dzialalno$ci gospodarczej k.22, informacja z krajowego rejestru domen k.54-55, wydruki
ze strony internetowej k.20-21, fotografie k.57-58).

Powdd jest uprawniony do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w Alicante dla profili o§wietleniowych, pod nr (...)- (...), wdniu 14 X 2009 r., 0 czym opublikowano 5 XI 2009 r. Wzdér
przedstawia sie nastepujaco: (tak tez - $wiadectwo rejestracji i wydruki z bazy OHIM k.23-27)

Wzor ten jest stosowany w wytwarzanych przez powoda profilach, wprowadzanych do obrotu i oferowanych pod
nazwag handlowa (...) , jako listwy réznej dlugos$ci, dostosowanej do potrzeb klienta. (tak tez - zrzuty z ekranu k.50-53)



(...) spotka z ograniczona odpowiedzialnoScia spotka komandytowo-akcyjna w P. jest dystrybutorem akcesoriow
meblowych i oSwietlenia, w tym profili L.. (tak tez - wydruki ze strony internetowej k.33-39) Spoéltka importuje z
Chinskiej Republiki Ludowej, wprowadza do obrotu, oferuje i reklamuje w Polsce profile aluminiowe o przekroju
prostokatnym z obustronnymi fartuchami wzdluznymi z pokrywa - polprzezroczysta ostona z tworzywa sztucznego,
oferowanymi pod nazwami handlowymi ,(...)” lub ,,(...), (...)” o wygladzie: , ktore sprzedaje w zestawach z pokrywa i z
zaSlepkami lub bez zaslepek, jako akcesoria do profili r6znej dtugoéci (tak tez - dowdd rzeczowy, fotografie produktu
i opakowania k.40, 45-49, faktura k.41, oéwiadczenie k.42, artykuly prasowe k.43-44).

Wzory przemyslowe zawarte w listwach profilowych (bez zaslepek) importowanych, oferowanych i reklamowanych
przez obowigzana w ogolnym ogladzie nie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku, ktérym jest osoba zajmujaca sie
montazem systeméw o$wietleniowych, odmiennego wrazenia niz wzor wspélnotowy nr (...)- (...). W obu przypadkach
ostony dolna i gbrna maja tozsame ksztalty, proporcje, uklad linii, w taki sam sposéb lacza sie ze soba. Drobne roéznice
sa dostrzegalne dopiero przy bardzo szczegdtowym pordéwnaniu przeciwstawianych sobie wzoréw, nie mogac wplywac
na ogo6lne wrazenie jakie one wywohuja.

Listwa G., stanowigca element profilu jest w calo$ci widoczna w trakcie montazu, zaslepki umieszcza sie w niej dopiero
na koniec. Zorientowany uzytkownik, dokonujacy wyboru profilu najlepiej przystosowanego do miejsca, w ktorym
ma sie znalez¢ system o$wietleniowy, zna oferte rynkowa i funkcjonalnoéci tego rodzaju produktéw. Wie, ze profile
stuza do montazu systeméw o$wietlenia, np. w meblach, stad dlugos$é listwy uzna za element wylacznie funkcjo-nalny,
pozbawiony znaczenia przy ocenie podobienstwa wzoréw. (ocena normatywna Sadu)

Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1,z 51
2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego
skutku na terytorium Unii Europejskiej i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera
legalna definicje, zgodnie z ktora, wzorem jest posta¢ calego produktu lub jego czeSci, wynikajaca w szczegdlnoSci
z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).
Posta¢ produktu przejawia sie w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i uksztalto-waniu, jego
przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wlaéciwo$ciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sa
wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania.

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

1.
wnioskiem zlozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

2.

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

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

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



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

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

- uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zakl6cenia normalnej ekonomicznej
eksploatacji prawa wylacznego,

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

Z rejestracji wzoru wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktéra narusza lub grozi
naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktérych jest on
inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor uciele$niony w produkcie
pozwanego jest na tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywoluja one na zorientowanym
uzytkowniku odmiennego ogblnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode tworcza. Zgodnie z art. 10, zakres
ochrony obejmuje bowiem kazdy wzor, ktory nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogblnego wrazenia
(ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien swobody tworcy (ust.2). Okreslaja go, postrzegalne zmyslem wzroku, cechy
zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej
w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy zatem do czynienia w kazdym przypadku identyczno$ci z wzorem wspoélnotowym wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepowania pomiedzy nimi réznic
zaledwie w nieznaczacych szczegdlach. (brak nowosci) Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze wzgledu na
podobienstwo don wzoru przemyslowego uciele$nionego w kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguly co
przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogolnym wrazeniu, jakie sprawiaja
one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w danej dziedzinie produktow.
Przepis art. 10 ust. 1 nie wymaga jednak, aby wrazenie to bylo wyraznie odmienne. Wystarczajace jest, ze pomiedzy
przeciwstawianymi sobie wzorami wystepuja roznice, determinujace odmiennos¢ ogblnego wrazenia zorientowanego
uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10 zgodna z teza 14 preambuly, stawiajagca wymodg, aby inne wzory
sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie niz wzoér zarejestrowany prowadzilaby do
nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sg zdolnoéci rejestracyjnej
(indywidualnego charakteru). (por. L. Brancusi Wzér wspolnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
Warszawa 2012 s.322-327)

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewna, nawet duza liczba
szczegolow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezpoérednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzoér
bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze
bedzie mogt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. PoZniak-
Niedzielska Wzo6r wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych i oznaczen geograficznych w
Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 S.57-59)

Zorientowanym (u$wiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomo$é
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktora
tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw
przemystowych w prawie euro-pejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por takze wyroki Sadu Unii
Europejskiej z 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16
XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time , z 9 IX
2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )



Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemyshi tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcéw. Stopien
swobody twdrcy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych
z wlasciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych maja-cych do niego
zastosowanie. Por6wnania ogélnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujac
wystepujace miedzy nimi podobienstwa i r6znice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktore sa
typowe i wspodlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlasciwo$ciach, ktére sa wyrazem tworczej
swobody lub odbiegaja od normy. (por takze p6zniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen vs
Bosch , z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo , z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere
Time, z 13 XI 2012 r. w sprawach polaczonych T-83/111 T-84/11 Antrax It )

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

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegly w postepowaniu cywilnym jest ekspertem, znawca dysponujacym wiedza
i doswiadczeniem zawodowym, pozwalajacymi dostarczy¢ sadowi wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny
okre§lonego stanu faktycznego i przedstawia wlasng opinie. W polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w
zakresie wzornictwa przemystowego, nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art.
6. Rownoczeénie, nie moze on wydawaé opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywac¢ oceny z punktu
widzenia modelowej postaci o okreSlonych ogoélnie cechach, definiowanej w kazdej konkretnej sprawie, z pewnoscia
jednak nie bedacej ekspertem ani znawca, nie majacej jego wiedzy ani dodwiadczenia zawodowego. (por. E. Nowinska
[w] Prawo wlasno$ci przemyslowej. LexisNexis Warszawa 2011 s. 171, J. Kepinski Wzor przemystowy i jego ochrona
w prawie polskim i wspo6lnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57, M. Hulicki Pojecie
spoinformowany uzytkownik” w Swietle praktyki i orzecznictwa unijnego. ZNUJ Rok 2011, z. 112 s.112-132) W
razie sporu stron, biegly powinien natomiast okresli¢ zakres swobody tworczej lub wskazaé cechy wzoru wynikajace
wylacznie z jego funkcji techniczne;.

Normatywna ocena ogblnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regulami okre$lonymi w dotychczasowym
orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci i Sadu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18 III 2010 r. w sprawie
T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo). Ocenie podobienistwa / odmiennoSci ogélnego wrazenia, jakie
wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja wzor uprawnionego i wzdr zawarty lub zastosowany w produkcie
domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru
jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma
watpliwosci co do jego tozsamos$ci (pozwany nie kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajacego go produktu
powoda). Z taka sytuacja mamy do czynienia w tym postepowaniu, pozwana nie zaprzeczyla bowiem, ze ksztalt
przedstawiony jako wzor nr (...)- (...) odpowiada konturom profili aluminiowych oferowanych pod nazwa handlowa

(..).

Nalezy przy tym wyjaénié, ze poroéwnanie to r6zni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakow towarowych,
gdzie klient, zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W
przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni (szerzej : L. Brancusi
Wzor ... s.273-360), analizujac wystepujace miedzy nimi podobienistwa i roznice. (por. wyrokiz 22 VI 2010 . w sprawie
T-153/08 Shenzhen/Bosch , z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 1. w sprawie
T-68/10 Sphere Time, z 9 IX 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor )



Przeciwstawiajac sobie wzoér przemyslowy zawarty w produkcie pozwanej (listwa w profilu oéwietleniowym) oraz wzor
wspolnotowy mozna z przekonaniem stwierdzi¢, ze na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluja one odmiennego
ogb6lnego wrazenia, szczeg6Olnie, ze w dziedzinie profili oSwietleniowych swoboda twoércza nie jest nadmiernie
ograniczona. Wbrew przekonaniu pozwanej, wzgledy funkcjonalne nie ograniczaja wygladu profili do jednego tylko,
spornego ksztaltu. Przekonuje o tym chocby oferta powoda prezentowana na jego stronie internetowe;j.

Niektore elementy profili determinowane sa ich funkcja i sposobem uzywania, koniecznoScia umieszczania ich w
kanalikach szafek meblowych, ktére wymagaja podswietlenia. Jak dowodzi jednak réznorodnosé dostepnych profili
aluminiowych na rynku, spelniajac te sama funkcje, profile r6znig sie miedzy sobg: ksztaltem, wielko$cia, zarysem
konturéw oraz sposobem umieszczenia w nich diody sluzacej do o$wietlenia. Na rynku spotka¢ mozna profile
aluminiowe L. o rozmaitych ksztaltach:

Spolka (...) nie przedstawila w tym postepowaniu zadnych twierdzen, a tym bardziej dowodéw mogacych uzasadniac
ograniczenie swobody tworczej. Nie wykazala, ze profil oswietleniowy, aby mdc pelni¢ swoja funkcje musi mie¢
dokladnie takie wyglad, jak wzér wspolnotowy. Nie dowiodla, ze w tym zakresie obowiazuja jakie$§ przepisy
standaryzujace.

Swoboda twoércza projektanta jest ograniczana tylko przez to, ze profil powinien mieé podtuzny ksztalt, dostosowany
do miejsca, w ktérym zostanie zamontowany, co odzwierciedla sie w dlugosci profilu. Powinien tez stanowi¢ obudowe
dla systemu oéwietlenia, ktorego ksztalty, proporcje, uklad linii i kolorystyka moga byé bardzo réznorodne. Poza
dlugos$cig i miejscem na umieszczenie diody stuzacej do o$wietlenia, wszystkie elementy profili aluminiowych L. majg
charakter dekoracyjny, estetyczny (np. wyzlobienia, forma gladka, kanciasta, wypukla).

Sad nie podziela twierdzen pozwanej zawartych w analizie poréwnawczej sporzadzonej przez europejskiego rzecznika
patentowego T. W.. Przyjeta w niej metoda poréwnania wzoréw odbiega od regul obowigzujacych w prawie wzoréw
wspolnotowych i przemyslowych. Z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika, wskazywane przez eksperta
réznice sg niedostrzegalne, nie mogac wplywaé na jego ogblny oglad i uznanie wrazenia, jakie wywoluja na nim
przeciwstawiane sobie wzory za tozsame.

Z}ozona przez pozwana opinie prywatna Sad uznal za jej twierdzenia, oddalajac rownocze$nie wniosek spoiki (...) o
dopuszczenie dowodu z zeznan §wiadka T. W., ktory — nie bedac zorientowanym uzytkownikiem — nie moze twierdzic¢
o faktach stanowiacych podstawe dla sadowej oceny podobienstwa wzoréw, z punktu widzenia art. 10 rozporzadzenia.

W sprawach wzorow wspoélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim
nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszace sie do
krajowego wzoru przemystowego. Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw
do wzoru wspolnotowego sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace Srodki :

a.

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

zajecie podrobionych produktow;

C.

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

d.

wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznoéci, przewidzianych przepisami
prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktorym



naruszenie mialo miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajace
przestrzeganie tych §rodkow, zgodnie z prawem krajowym (art. 89 ust. 2)

S. K. (2) stuzy bezspornie wylacznosé uzywania wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w OHIM pod nr (...)- (...),
m.in. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, przywozu, wywozu, oferowania, reklamowania i sktadowania w tych
celach profili o§wietleniowych o ksztalcie przedstawionym w §wiadectwie rejestracji. Wzér zastosowany w profilu
pozwanej powiela ksztalt profilu przedstawiony we wzorze wspbélnotowym, jego proporcje i uklad linii. R6znice, na
ktore wskazuje pozwana sa tak niewielkie, ze niedostrzegalne w ogélnym ogladzie zorientowanego uzytkownika. Nic
zatem nie usprawiedliwia powtérzenia w listwach profilowych uzywanych przez pozwang charakterystycznych cech
wzoru wspolnotowego (ksztaltu obudowy, sposobu umieszczenia w niej ostony o$wietlenia).

Uzywajac w oferowanych przez nig profilach wzoru o prawie identycznym ksztalcie spotka (...) narusza prawo
wylaczne powoda. Uzasadnione jest zatem, objete pkt 1. pozwvu, zgdanie zakazania pozwanej uzywania
wzoru, stosownie do art. 89 ust. 1b rozporzadzenia. Z tego wzgledu, Sad nakazal pozwanej zaniechanie
naruszen prawa S. K. (1) do wzoru wspoélnotowego pt. ,Profile o$wietleniowe”, zarejestrowanego w OHIM pod
numerem (...)- (...), poprzez zakazanie pozwanej importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej profili aluminiowych o przekroju prostokatnym z obustronnym kolnierzem z
pokrywa — polprzezroczystg ostong z tworzywa sztucznego, uwidocznionych na fotografiach:

O kosztach Sqd orzeklt na zasadzie art. 98 k.p.c., obciazajac nimi w caloSci pozwang. Do niezbednych
kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki
oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez
sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie
koszty w wysoko$ci naleznej wedlug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Oplaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okresla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztébw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze
pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do
jej wyjaénienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne okreSlone w
rozdzialach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$é
zalezy od wartoéci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji
wynagrodzenie wynosi 840 z} (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Sad obciazyl pozwanych obowigzkiem zwrotu powodowi oplat sadowych od pozwu i od wniosku o udzielenie
zabezpieczenia, a zwazywszy charakter spraw (niniejszej i postepowania o udzielenie zabezpieczenia), ich wage i
stopien skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika powoda wykonujacego zawod
radcy jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci za kazdg z nich.

Sad ustalil oplate ostateczna na kwote 1.000 zl, uznajac ja za pobrana od powoda w caloéci. (art. 15 ust. 3 ustawy z
dnia 28 VII 2005 r. 0 kosztach sadowych w sprawach cywilnych)



