Sygn. akt XXIl GWzt 14/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Dnia 20 sierpnia 2012 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska
Protokolant  Piotr Moskata
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa | Spétki Akcyjnej w Warszawie
przeciwko K

- 0 ochrone praw z rejestracji wzoru wspdlnotowego

1. oddala powddztwo;

2. zasadza od | Spétki Akcyjnej w Warszawie na rzecz K kwote 334,32 (trzysta trzydziesci

cztery 32/100) ztote tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXII GWzt 14/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 5 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. akt XXIIGWo 18/12 Sad
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych udzielit I Spoétce Akcyjnej w

Warszawie zabezpieczenia jej roszczen o :

- zakazanie K naruszania jej prawa do wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 781646-0001, przedstawiajgcego profil (raczke) do
drzwi przesuwnych, nazwa handlowa Quebec, to jest wytwarzania, oferowania, wprowadzania do
obrotu, reklamy oraz sktadowania w celu oferowania profili nasladujacych ten wzér, a w

szczegolnosci profilu o nazwie PION zamkniety 10mm;

- nakazanie obowigzanemu wycofania z obrotu, na jego koszt, profili nasladujgcych
zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzor wspolnotowy, a w szczego6lnosci profilu o nazwie PION

zamkniety 10mm oraz ich zniszczenie;

- nakazanie obowigzanemu zniszczenia, na jego koszt, wszystkich materiatéw reklamowych, w
tym katalogow i ofert, zawierajacych wizerunki mebli nasladujacych zarejestrowany na rzecz

uprawnionej wzor wspolnotowy, a w szczegdlnosci profilu o nazwie PION zamkniety 10mm,

przez:

- zakazanie K- na czas trwania postepowania - wytwarzania, oferowania, wprowadzania do
obrotu, reklamy oraz sktadowania w celu oferowania profili nasladujacych zarejestrowany na

rzecz uprawnionej wzor wspélnotowy, a w szczego6lnosci profilu o nazwie PION zamkniety 10mm;

- zajecie - na czas trwania postepowania - znajdujgcych sie u obowigzanego profili o nazwie PION
zamkniety 10mm oraz materiatdw reklamowych, w tym katalogow i ofert, zawierajacych
wizerunki profili nasladujacych zarejestrowany na rzecz uprawnionej wzor wspoélnotowy nr

781646-0001, a w szczegdlnosci profilu o nazwie PION zamkniety 10mm.

27 czerwca 2012 r. I S.A. w Warszawie wystgpila z pozwem o :

1. zakazanie K naruszania jej prawa do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod nr 781646-0001, przedstawiajacego profil (raczke) do
drzwi przesuwnych, o nazwie handlowej Quebec, to jest wytwarzania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, reklamy oraz sktadowania w celu oferowania profili do drzwi
przesuwnych nasladujacych ten wzér, a w szczeg6lnosci profilu o nazwie PION zamkniety

10mm;



2. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu, na jego koszt, profili nasladujacych
zarejestrowany na rzecz powodki wzor wspolnotowy, a w szczegélnosci profilu o nazwie
PION zamkniety 10mm oraz ich zniszczenie;

3. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, wszystkich materialéw reklamowych, w
tym katalogéw i ofert, zawierajacych wizerunki mebli nasladujacych zarejestrowany na rzecz
powddki wzor wspdlnotowy, a w szczegolnosci profilu o nazwie PION zamkniety 10mm;

4. nakazanie pozwanemu opublikowania informacji o wyroku;
zasadzenie od pozwanego na rzecz F kwoty 5.000 zt tytutem usuniecia skutkéw
niedozwolonych dziatan polegajacych na nasladownictwie profilu zarejestrowanego jako
wz6r wspolnotowy nr 781646-0001;

6. zwrot kosztéw postepowania.

W uzasadnieniu powoddka powotata sie na stuzace jej prawo wylaczne do wzoru
wspolnotowego nr 781646-0001, zarzucajac pozwanemu jego naruszenie oraz dopuszczenie sie
czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k,, polegajacego na kopiowaniu
zewnetrznej postaci produktu za pomoca technicznych $rodkéw reprodukcji, wprowadzajacym

klientéw w btad co do tozsamosci producenta lub produktu. (k.2-39)

K zazadal oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw obowigzkowe-go stawiennictwa
na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r. Zarzucil, Ze wzdr I S.A. nie spelnia wymogoéw nowosci i
indywidualnego charakteru. Nie wystapit przy tym jednak z pozwem wzajemnym o jego
uniewaznienie. Sad postanowit przeto o oddaleniu wniosku o zawiadomienie o toczacym sie
postepowaniu R oraz wszystkich wnioskéw dowodowych zmierzajagcych do wykazania
niewaznos$ci wzoru wspdélnotowego, jako niedopuszczalnych w rozumieniu art. 24 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych.

Pozwany zaprzeczyl naruszaniu praw z rejestracji, przekonujac, ze wzér przemystowy
zawarty w jego produkcie nie jest podobny do wzoru wspdélnotowego nr 781646-0001,
wywierajac na zorientowanym uzytkowniku odmienne ogélne wrazenie. Wskazywat na wyrazne

oznaczenie jego produktu, ktore eliminuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. (k.47-67)

Sad ustalil, ze :

I S.A. w Warszawie jest producentem i dostawca systeméw komponentéw i prefabrykatéw
oraz rozwigzan stuzacych do zabudowy wnek i budowy szaf opartych o drzwi systemowe 1.

(bezsporne - tak tez k.15, 34-37)



Powodce stuzy prawo do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante w dniu 31 VIII 2007 r. pod nr 781646-0001, o
czym opublikowano 18 IX 2007 r. dla profili pionowych do taczenia drzwi przesuwanych i
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.....

.....

....

obrotowych. Wzér przedstawia sie nastepujgco : 0001.1

0001.2 0001.3 “ 0001.4

0001.5 0001.6 0001.7 (bezsporne -
tak tez k.16-20, 30v-31) Wzoér ten zostal zastosowany do produkowanego przez [ S.A.
aluminiowego profilu (raczki) do drzwi przesuwanych, oferowanego przez powddke pod nazwa

handlowa Quebec. (bezsporne - tak tez zrzut z ekranu k.15, fotografia i rysunek techniczny k.57)

K oferuje do sprzedazy profile do drzwi przesuwanych o nazwie PION zamkniety 10mm
(bezsporne - tak tez fotografia k.55, rysunek techniczny k.56, wydruki ze stron internetowych
k.22-25), ktory nie jest podobny do wzoru wspélnotowego I S.A. Odmienny jest jego ksztatt
widoczny w przekroju i uktad linii, ré6zne rozmieszczenie zagtebien i wypukto$ci w czesci
srodkowej i na wysokosci wneki. Odmienne sg tez ksztatty podstawy, we wzorze jest ona ptaska,
w produkcie pozwanego wystepuje zagtebienie. Profil pozwanego i profil, w ktérym zawarty jest
wzor wspolnotowy powoddki sa wykorzystywane do budowy drzwi przesuwnych do szaf i
zabudowy wnek, elementami funkcjonalnymi sg zatem wspdélne im obu : dtugos¢ (listwa) oraz
zagtebienie, w ktérym osadzana jest ptyta meblowa. Zorientowanym uzytkownikiem jest w tym
przypadku stolarz wykonujacy z elementéw sktadowych tego typu szafy, znajacy peina oferte
rynkowq profili. Na takim zorientowanym uzytkowniku profil do drzwi przesuwanych o nazwie
PION zamkniety 10mm wywotuje catkowicie odmienne ogélne wrazenie niz wzor nr 781646-0001.

K nie narusza zatem prawa wylacznego do tego wzoru, oferujac do sprzedazy profil do drzwi



przesuwanych o nazwie PION zamkniety 10mm. (cena normatywna dokonana na podstawie
bezposredniego pordéwnania przedstawienia wzoru w $wiadectwie rejestracji OHIM oraz

dowodéw rzeczowych ztoZzonych przez pozwanego)

Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1,z 51 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. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng
definicje, wedtug ktérej wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego czeSci, wynikajaca w
szczegolnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw produktu albo
jego ornamentacji (art. 3a). Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemystowy lub
rekodzielni-czy, wiaczajac w to m.in. czesci przeznaczone do stworzenia produktu ztoZonego,
opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z
wytaczeniem programéw komputerowych. Posta¢ produktu przejawia sie w jego zewnetrznych
cechach charaktery-tycznych, formie i uksztalttowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w
zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wilasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego
uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzoér wspdlnoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzorow 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)

Zarejestrowany wzdr 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.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze
przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okresow piecioletnich, tacznie do 25 lat. Powstaje w
ten sposéb wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim
uzywania tego wzoru, obejmujacych w szczeg6lnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do
obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzér jest zawarty albo zastosowany,

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

Z rejestracji wzoru wspolnotowego wynikaja wiec dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktérych wzér jest inkorporowany. Dla oceny naruszenia
(grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, Ze wzoér uciele$niony w produkcie pozwanego jest na
tyle podobny do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, Ze nie wywotuje on na zorientowanym

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



Zgodnie z art. 10, zakres ochrony wzoru wspo6lnotowego obejmuje bowiem kazdy wzdr, ktory nie
wywotluje u poinformowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy
tym stopienn swobody twoércy przy opracowywaniu wzoru (ust.2). Okreslaja go, postrzegalne
zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji
zloZonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z
13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie

do tych wtasnie cech. (shown visibly)

Czyniac ustalenia faktyczne Sad pominat dowody zgtoszone przez pozwanego na poparcie
tezy o braku nowosci i indywidualnego charakteru wzoru powddki, K nie ztozyt bowiem w
niniejszej sprawie pozwu wzajemnego, ani nie wniést do OHIM o uniewaznienie spornego wzoru.

Sad jest zatem zwiazany domniemaniem waznos$ci wynikajacym z art. 85 rozporzadzenia.

Ze Swiadectwa OHIM wynika, ze I S.A. w Warszawie stuzy prawo z rejestracji wzoru
wspdlnotowego nr 781646-0001, ktéry znajduje zastosowanie do profili wykorzystywanych przez
wytworcow drzwi przesuwanych do szaf i zabudowy wnek. Jakkolwiek wzdr podlega ochronie
jako taki (art. 36 ust. 6 rozporzadzenia), to charakter produktu, w ktérym jest on zastosowany lub
zawarty, brany jest pod uwage przy ocenie naruszenia. Przeznaczenie, cechy i wlasciwosci takiego
wtasénie produktu sg uwzgledniane przy okresleniu stopnia swobody twoérczej projektanta.

Bezsporny w sprawie jest przedmiot naruszenia (kwestionowany produkt). Wyglad profilu
o nazwie handlowej Pion zamkniety 10mm i zastosowanego w nim tréjwymiarowego wzoru
przemystowego wynika w sposéb niewatpliwy z zaoferowanych przez pozwanego dowodow
rzeczowych i fotografii. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze wbrew cigzacemu na niej obowigzkowi
wynikajgcemu z art. 6 k.c,, powddka nie zglosita zadnych wnioskéw odnoszacych sie do faktu
naruszenia jej prawa, ograniczajac sie do przedstawienia $wiadectwa rejestracji oraz mato
czytelnego wydruku z Internetu. Sad opart sie zatem w cato$ci na dowodach pozwanego, ktére

zreszta nie byty kwestionowane przez [ S.A.

Regulacja rozporzadzenia wymaga dokonania oceny naruszenia prawa z rejestracji wzoru
wspdlnotowego przy uwzglednieniu szeregu istotnych elementéw. Nie jest wystarczajagce samo
tylko przeciwstawienie sobie wzoru wspdlnotowego i wzoru przemystowego zawartego w
kwestionowanym produkcie, konieczne jest takze zdefiniowanie zorientowanego uzytkownika, z
ktérego punktu widzenia decyduje sie o ogélnym podobienstwie lub jego braku, uwzglednienie
stopnia swobody twdrczej oraz elementéw determinowanych funkcjg produktu wskazanego w
zgltoszeniu. Wszystkie te elementy powinny wynikac¢ z pozwu, to powdd jest bowiem zobowigzany
przedstawi¢ wszystkie twierdzenia i dowody na poparcie stawianych pozwanemu zarzutéw
naruszenia jego prawa wytgcznego. Uchybienie obowigzkom wynikajacym z art. 3 k.p.c. moze

utrudniaé, a czasem nawet uniemozliwia¢ Saqdowi poczynienie, istotnych dla rozstrzygniecia sporu



- w rozumieniu art. 227 k.p.c, ustalen dotyczacych wkroczenia przez pozwanego w zakres

wytacznos$ci wynikajacej z rejestracji wzoru wspélnotowego.

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru stosuje sie te same reguty co przy ocenie
indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie
sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu
do tego co poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktéw. Zgodnie z brzmieniem art. 10
ust. 1 rozporzadzenia, wrazenie to jednak nie musi by¢ wyraznie odmienne. Wystarczajace jest, ze
pomiedzy przeciwstawianymi sobie wzorami wystepuja takie rdznice, ktére determinuja
odmienno$¢ ogodlnego wrazenia zorientowanego uzytkownika. Interpretacja przepisu art. 10
zgodna z teza 14 preambutly, stawiajagca wymog, aby inne wzory sprawiaty na zorientowanym
uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie od wzoru zarejestrowanego prowadzitaby do
nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sg

zdolnosci rejestracyjnej (indywidualnego charakteru).

Ocena podobienstwa wzordéw, zarejestrowanego i zawartego lub zastosowanego w
kwestionowanym produkcie, dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika.
Sad podziela poglad prof. Marii PozZniak-Niedzielskiej, Ze jest to uzytkownik bardziej przenikliwy i
majacy lepsza niz zwykly znajomos$¢ przedmiotu. Nie jest to twodrca, przecietny odbiorca ani
znawca w danej dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. (Ochrona wzoréw
przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze
M.PozZniak-Niedzielska, ].Sieficzyto-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw przemystowych. Oficyna a
Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.PoZniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sadu
Najwyzszego z 23 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66)

W tym przypadku bedzie to stolarz, ktéry uzywa profili (raczek) do montowania drzwi
przesuwnych w szafach lub zabudowie wnek. Jego orientacja co do stanu wzornictwa
przemystowego w odniesieniu do tego rodzaju specjalistycznych produktéow wiaze sie ze
$Swiadomoscig ich cech funkcjonalnych, ktére ograniczaja swobode twdrczg projektanta. Stolarz
nie jest zwyklym konsumentem, jest fachowcem w swojej dziedzinie i w pierwszym rzedzie
zwraca uwage na to, czy produkt ma okreslone wtasciwosci (cechy) - wzdluzny ksztatt,
zagtebienie, w ktérym umieszcza sie ptyte meblowg, czy bedzie petnil wymagane funkcje -
przesuwania drzwi, pomijajac te elementy przy ocenie podobienstwa wzoréw. Tym latwiej
wyrdzni on te elementy, ktére sg nowe, odmienne od wcze$niej spotykanych w wygladzie tego
rodzaju produktéw, a ktére beda decydowac o podobienstwie (lub jego braku) zarejestrowanego

wzoru wspolnotowego i przeciwstawionego mu produktu.

W przekonaniu Sadu, ocena podobienistwa wzoréw (istnienia lub braku odmiennego

ogo6lnego wrazenia jakie wywierajg one na zorientowanym uzytkowniku) dokonywana w sprawie



0 naruszenie wzoru wspolnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach
dotyczacych znakéw towarowych. Kompetencje sagdu w tym zakresie nie mogg by¢ w zadnym
razie cedowane na biegtego. (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 wiedzg i doswiadczeniem zawodowym, pozwalajacymi dostarczy¢ sadowi
wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny okreslonego stanu faktycznego i przedstawia wtasna
opinie. W polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w zakresie wzornictwa przemystowego,
nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporzadze-
nia. Rbwnoczesnie, nie moze on wydawac opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywac
oceny z punktu widzenia modelowej postaci o okreslonych ogélnie cechach, definiowanej w
kazdej konkretnej sprawie, z pewnoscig jednak nie bedacej ekspertem ani znawcg, nie majacej
jego wiedzy ani do$wiadczenia zawodowego. (por. ].Kepinski Wzdr przemystowy i jego ochrona w
prawie polskim i wspélnotowym. Oficyna Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.54-57) Z tych
wzgledow, Sad oddalit wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego z zakresu

wzornictwa przemystowego.

Ocena ogdlnego wrazenia dokonana zostala w niniejszej sprawie, zgodnie z regulami
okreslonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sagdu Unii Euro-
pejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs.
PepsiCo Sad Unii Europejskiej stwierdzit, Ze w sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny
podobienstwa lub odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie wywotujg na zorientowanym uzytkowni-
ku wzdr uprawnionego i wzér zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszycie-
la, nie przeciwstawia sobie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powo6d uzywa wzoru jest
bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ pomocniczo wykorzystany przy
dokonywaniu oceny, jes$li nie ma watpliwosci co do ich tozsamos$ci (pozwany nie kwestionuje
identycznosci wzoru i ucielesniajacego go produktu powoda. Nalezy wyjasni¢, ze poréwnanie to
rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie klient,
zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W

przypadku wzoréw, poréwnania - w ocenie normatywnej - dokonuje sie bezposrednio.

Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdélnym
uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wlasciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej
produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego zastosowanie. Porownania ogdélnego
podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace
miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy,
ktéore sg typowe iwspodlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na

wila$ciwosciach, ktore sa wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy. (por takze



pOzniejsze wyroki 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)

W ocenie Sadu, powddka nie dowiodla w tym postepowaniu - do czego byla
zobowiazana, zgodnie z ogdlna zasada rozkladu ciezaru dowodu - art. 6 k.c., Ze wzor
przemystowy zawarty w profilu pozwanego jest podobny do zarejestrowanego na jej rzecz
wzoru wspolnotowego. Nalezy pamietac, ze zgodnie z art. 232 Kk.p.c. strona zobowigzana jest
zgtasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze obowigzek dawa¢ wyjasnienia co do okoliczno$ci sprawy
zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody (art. 3 kp.c.). Ewentualne ujemne skutki
nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone, ktéra nie dopetnita cigzacego na niej obowigzku.
(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 zgtaszajaca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sagdu Najwyzszego z
22 X12001 r.I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

W sprawach o naruszenie praw z rejestracji wzoréw wspdlnotowych obowigzek
udowodnienia, Ze wzor zawarty lub zastosowany w kwestionowanym produkcie pozwanego nie
wywiera na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogoélnego wrazenia spoczywa na
uprawnionym, ktéry powinien wykaza¢, jaki jest zakres ochrony przystugujacego mu prawa, jakie
elementy przeciwstawionych wzorédw sg znane lub wynikaja z charakteru produktu i jego funkcji,
elementy te bowiem nie sg uwzgledniane przy ocenie og6lnego wrazenia, jakie wzory wywotuja
na zorientowanym uzytkowniku. Ani ogdlna zasada rozktadu ciezaru dowodu, sformutowana w
art. 6 k.c, ani przepisy rozporzadzenia nie uzasadniaja przerzucenia na pozwanego obowiazku
udowodnienia, Ze stosowany przezen wzor nie wkracza w zakres wylgcznosci przyznanej
powodowi. Tylko wowczas, gdy wystepuje on z pozwem wzajemnym O uniewaznienie wzoru,
pozwany ma obowigzek udowodnienia braku nowosci, indywidualnego charakteru, czy wytacznej

funkcji technicznej cech wzoru wspdlnotowego, o ktérej mowa w art. 8 rozporzadzenia.

Przewidziane w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienie sgdu dopuszczenia dowodu nie-
wskazanego przez strony ma charakter wyjatkowy (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 1 2000 r. III
CKN 567/98) i jest prawem, a nie obowigzkiem sadu (postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 XII
2000 r. IT CKN 1322/00), ktéry podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowg jedynie w sytuacjach
szczegblnych. (uchwata sktadu 7 sedziow Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC
2000/11/195) Odnosi¢ sie to moze np. do kwestii podlegajacej ocenie normatywnej w sprawach o
naruszenie praw do znakéw towarowych, czyny nieuczciwej konkurencji (ryzyko konfuzji
konsumenckiej), czy naruszenie wzoréw wspdlnotowych (ogélne wrazenie wywierane przez
przeciwstawiane sobie wzory na zorientowanym uzytkowniku i uwzgledniany przy tym zakres

swobody twdrczej projektanta).



Zakres ochrony prawa wytacznego I S.A. wynika ze $wiadectwa OHIM, ktére w sposéb
wszechstronny (w 7 rzutach) przedstawia produkt — profil (raczke) do drzwi przesuwnych, w
ktérym zarejestrowany wzor jest zastosowany. Rozstrzygniecie o braku naruszenia prawa
wytacznego opiera sie na normatywnej ocenie odmiennos$ci ogdlnego wrazenia, jakie na
zorientowanym uzytkowniku wywotuja ten wzoér i wzér przemystowy zawarty w produkcie
pozwanego, z tym jednak zastrzezeniem, Ze strony nie zaoferowaty dowoddéw dotyczacych
zakresu swobody twoérczej oraz elementéw wytgcznie funkcjonalnych, ktére powinny byly by¢
wylaczone z oceny ogélnego wrazenia jakie wzér wspoélnotowy i kwestionowany produkt
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku. Zdefiniowanie osoby tego ostatniego mozliwe byto
dzieki zgodnemu o$wiadczeniu stron.

Specyfika produktu - profilu (raczki) do drzwi przesuwnych sprawia, ze uzytkownik -
stolarz wykonujacy szafy lub zabudowy wnek jest w duzej mierze specjalista w swej dziedzinie,
potrafi zatem rozr6zni¢ elementy funkcjonalne, konieczne do tego aby listwa petnita swoja role od
elementéw czysto wzorniczych, co do ktorych tworca moze korzysta¢ ze swobody wyboru
ksztaltu, prowadzenia linii i proporcji. Nawet jednak nie dysponujagc dowodem na to w jakim
zakresie swoboda twoércza projektanta jest ograniczona, nalezy stwierdzi¢, ze profil, w ktérym
wzory wspélnotowy i przemystowy stron sa zawarte powinien mie¢ posta¢ listwy nakladanej na
catej dtugosci plyty drzwiowej i umozliwiaé przesuwanie drzwi. Uwzgledniajac wszystkie
pozostate elementy nalezy stwierdzié, ze wzor wspolnotowy i produkt pozwanego sg wyraznie
odmienne, zaré6wno w poszczegdlnych elementach, jak i w og6lnym ogladzie zorientowanego

uzytkownika.

Powddztwo oparte na zarzucie naruszenia prawa z rejestracji wzoru
wspollnotowego podlegalo wiec oddaleniu, jako nieusprawiedliwione, co do zasady.

(a contrario art. 10 w zw. z art. 89 cyt. rozporzadzenia)

W ocenie Sadu bezzasadne byly takze roszczenia wynikajace z zarzutu dopuszczenia
sie przez K czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jej art. 1, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci
gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw, nie moze jednak by¢
traktowana jako instrument stuzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogoéle, w celu zachowania
przez przedsiebiorce dominujacej pozycji rynkowej. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z

30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji
warunkowane jest kumulatywnym spetnieniem nastepujacych przestanek:

0 czyn ma charakter konkurencyjny,

0 narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

Q jestbezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
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Sad podziela przyjety w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 w ust. 1 w sposéb og6lny
okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektdre czyny
(m.in.: wprowadzajace w btad oznaczenie towaréw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktoére
nalezy wyktada¢ w ten sposéb, Zze ogolne okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn
ten uszczegdtawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach :

4 wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworza zamknietego katalogu,

za nieuczciwie konkurencyjne mozna uzna¢ takze dziatanie niewymienione w art. 5-17,

jezeli tylko spelnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

4 wymagania wskazane w definicji odnosza sie do czyné6w wymienionych w art. 5-17, art. 3
ust. 1 spetnia funkcje korygujaca w stosunku do przepiséw szczeg6élnych typizujacych

czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z

art. 5-17, w rzeczywisto$ci jednak dziatanie nie wykazuje ktéregos$ ze znamion art. 3 ust.1

(np. bezprawno$ci) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga¢ 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 Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17
u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegaja
ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 30 IX

1998 r. sygn. akt 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 Srodkéw
reprodukcji jest kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientéw w btad
co do tozsamos$ci producenta lub produktu. Niedozwolone nasladownictwo moze [..] nie tylko
dotyczy¢ identycznosci kopii i oryginatu, ale da sie takze rozciggng¢ na przypadki odmiennosci
wymiaréw. Wystarczy taki stopieni podobienstwa, ktory spowoduje, Ze przecietny nabywca na
podstawie catosciowego wrazenia nie odrézni produktu wtdérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski

Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Wystepujac z pozwem o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji typizowanego w tym
przepisie, zgodnie z zasadg art. 6 k.c.,, powddka zobowigzana byta wykaza¢, ze :

+ w tym przypadku doszto do nasladownictwa gotowego produktu, polegajgce na tym, ze za
pomoca technicznych $rodkéw reprodukcji — przy wykorzystaniu form, skopiowana zostata
zewnetrzna postac profilu o nazwie handlowej Quebec,

+ w efekcie istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia klientow w btad co do tozsamosci producenta lub

produktu.
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W ocenie Sadu, stawiany pozwanemu zarzut nie zostal poparty twierdzeniami
odnoszacymi sie do faktow ani dowodami. I S.A. nie przedstawita swego produktu - profilu Quebec
ani profilu oferowanego przez pozwanego, catkowicie uniemozliwiajac Sqdowi dokonanie oceny
naruszenia regul uczciwej konkurencji. Dowody rzeczowe ztozone przez K wykluczaja natomiast
uznanie roszczen wynikajacych z art. 18 u.z.n.k. za uzasadnione. W tym przypadku nie mozna
twierdzi¢ o podobienstwie - co umotywowano wyzZej - a tym bardziej o identycznoSci
(kopiowaniu) produktu.

Powédka nie wskazata ponadto argumentéw na poparcie swej tezy o istnieniu mozliwosci
wprowadzenia klientéw w btad co do tozsamosci producenta lub produktu. Zaoferowane przez
pozwanego dowody wskazuja na to, Ze jego profile sa wyraZnie oznaczone nazwa jego
przedsiebiorstwa, co wyklucza ryzyko konfuzji konsumenckiej. Wyczerpujgce i wyrazne
oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwate umieszczenie znaku towarowego
bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wytqcza mozliwosé¢ wywotania btedu zaréwno
co do tozsamosci producenta, jak i produktu /.../ (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 11 VI 2002 r.
ICKN 1319/00) Takze wiec zadania oparte na przepisach art. 18 w zw. z art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

podlega¢ musialy oddaleniu jako nieudowodnione.

0 kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialno$ci za wynik sporu.

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 sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Sad postanowit przeto o obowigzku powddki zwrotu pozwanemu

kosztéw stawiennictwa na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r.
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