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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Dnia 21 grudnia 2011 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant  starszy sekretarz sagdowy Dorota Zagdrska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2011 r. w Warszawie

sprawy z powddztwa gtéwnego H Ltd. z siedzibg w New Taipei City (Tajwan, Chiny)
przeciwko D spétka jawna w Jaworze

- 0 zakazanie naruszen praw do niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego

i zpowddztwa wzajemnego D spétka jawna w Jaworze

przeciwko H Ltd. z siedzibg w New Taipei City

0O uniewaznienie

I z powoddztwa gtéwnego :

1. umarza postepowanie w czesci obejmujacej zadania zajecia podrobionych
produktdéw, zajecia materiatdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze
do wytworzenia podrobionych débr, nakazania pozwanej umieszczenia na stronach

internetowych  www.arkas.pl i http://www.domexagd.pl oswiadczenia o


http://www.arkas.pl/
http://www.domexagd.pl/

przeproszeniu oraz upowaznienia powoda do zastepczego wykonania tego

obowiazku (pkt 3-6 pozwu);
w pozostatej czesci powddztwo oddala;

zasadza od H Ltd. z siedzibg w New Taipei City na rzecz D spdtka jawna w Jaworze
kwote 1.697 (tysiac szeséset dziewiecdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu

kosztdow zastepstwa procesowego.
z powddztwa wzajemnego :

stwierdza niewaznos¢ niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego zawartego w

uchwycie LCD AR212;

zasadza od H Ltd. z siedzibg w New Taipei City na rzecz D spdtka jawna w Jaworze
kwote 2.297 (dwa tysigce dwiescie dziewiecdziesiat siedem) ztotych tytutem zwrotu

kosztdw procesu.
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Uzasadnienie

12 sierpnia 2011 r. H Ltd. z siedziba w New Taipei City (Tajwan, Chiny) wnidst o :

1. zakazanie D spétka jawna w Jaworze uzywania, w szczegolnosci przez wytwarzanie,
oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub skladowanie w tych celach,
produktéw, w ktorych zawarty jest badz zastosowany niezarejestrowany wzdr wspolnotowy
- uchwyt LCD AR212,

2. zakazanie kontynuowania dziatan, ktore naruszaja lub groza naruszeniem wzoru,

3. zajecie podrobionych produktow,

4. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych débr,

5. nakazanie pozwanej umieszczenia na stronach internetowych www.arkas.pl i

http://www.domexagd.pl oswiadczenia o przeproszeniu,

6. upowaznienie powoda do zastepczego wykonania tego $wiadczenia

7. zasadzenie kosztéw procesu.

W motywach wyijasnil, Zze H Ltd. jest uprawniony do wzoru przemystowego na uchwyt
LCD AR212. Jego twdrca jest M, od ktdrego powdd nabyt prawa autorskie. Wzor zostal po raz
pierwszy ujawniony publicznie \ 4 Unii Europejskiej
4 maja 2010 r., przez wprowadzenie do obrotu na terenie Niemiec 800 uchwytow AR2i.
Podlega on zatem ochronie, jako niezarejestrowany wzor wspolnotowy, do dnia 4 maja 2013 .
Powod zapewnit, ze wzdr cechuje sie nowoscig i indywidualnym charakterem, wynikajacym z
charakterystycznego ksztaltu kazdego z jego elementéow skladowych i ich zestawienia w
jednym produkcie. Zakres swobody tworczej jest stosunkowo duzy, ogranicza go jedynie

koniecznos¢ posiadania elementéw mocujacych do $ciany i do telewizora oraz laczacego.

Zarzucil, ze pozwana wprowadza do obrotu na terenie Polski uchwyt LCD LEW255T,
ktorego ksztalt i zestawienie elementéw s3 identyczne z jego wzorem. Stanowi on kopie
uchwytu AR212, jednak powdd nie wyrazil zgody na korzystanie przez pozwang z jego wzoru,
dzialanie D jest zatem bezprawne. Na poparcie swych twierdzen zaoferowal dowody z

dokumentow i fotografii. (k.2-94)


http://www.arkas.pl/
http://www.domexagd.pl/

W toku postepowania H cofnat pozew w zakresie zadart wymienionych w punktach 3.-
6. Pozwana wyrazila na to zgode, zadajac zwrotu kosztow procesu. Uznajac cofniecie za
skuteczne, w rozumieniu przepisu art. 203 § 1 k.p.c, Sad postanowil o umorzeniu
postepowania w tej czesci. Zwazywszy, Ze ograniczenie powodztwa nie bylo spowodowane
przez pozwang, Sad przyznat jej od powoda - w tym zakresie — zwrot kosztéw postepowania.

(art. 355 w zw. z art. 203 § 11 art. 98 k.p.c.) (k.208, 216, 250, 251)

D spotka jawna w Jaworze wniosla o oddalenie powodztwa, a - skladajac pozew
wzajemny - zazadala uniewaznienia niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego na
uchwyt AR212 i zwrotu kosztow procesu. Zakwestionowala roszczenia ze wzgledu na sposob
ich sformutowania i ich nieudowodnienie. Wyjasnila, ze, obecna na polskim rynku od
kilkunastu lat, spotka D jest czolowym dystrybutorem mocowan sprzetu audio-video.
Zaprzeczyta, ze powdd moze korzysta¢ z ochrony przyznanej nie-zarejestrowanemu wzorowi
wspdlnotowemu. Uchwyt byl w ofercie powoda juz w 2009 1., a wczesniejsze ujawnienie go
poza terytorium Unii Europejskiej pozbawilo go cechy nowosci. Zakwestionowata
wiarygodnos$¢ dokumentu cesji praw do wzoru, w ktérym brak zgodnosci dat zawarcia umowy
(26 IV 2010 1.) i jej wejscia w zycie (26 IV 2009 r.) O braku nowosci wzoru przekonuje takze
istnienie na rynku w 2009 r. niemal identycznego uchwytu AR220 - w ofercie spotki AAVARA
Innovation Corp. Roéznia sie one wylacznie w elemencie mocowania telewizora, ktory,
bezspornie, nie powinien by¢ brany pod uwage, poniewaz petni wylgcznie funkcje techniczng i
jest niewidoczny podczas zwyktego uzytkowania. Sporny wzér pozbawiony jest takze
indywidualnego charakteru, w latach 2006-2007 byty bowiem na rynku uchwyty firmy VOGEL
(EFW 6225, 6245), ktére nie wywolywaly na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
ogolnego wrazenia. Wiele podobnych do spornego uchwytow powod prezentowal na targach
IFA 2007 w Berlinie i na targach CEBIT 2008 w Hanowerze, a takze w katalogach na 2008 i
2009 1. Na poparcie swych zarzutéw zaoferowata dowody z dokumentow, zeznan swiadkow i

przestuchania je w charakterze strony. (k.100-201)

H Ltd. w New Taipei City wniost o oddalenie powodztwa wzajemnego i zwrot
kosztéw postepowania. Zarzucit nieudowodnienie przez powodke wzajemna, Ze sporny wzor
pozbawiony jest cech nowosci i indywidualnego charakteru, wszystkie jej twierdzenia i wnioski

dowodowe zawarte s3 bowiem w odpowiedzi na pozew, a nie w pozwie wzajemnym. Zapewnit,



ze jego wzor cechuje sie nowoscia i indywidualnym charakterem, wzory ujawnione wczesniej
nie byly tozsame lub roznily sie od niego nieistotnymi szczegdtami. Jego cechy powinny by¢
oceniane catosciowo, a nie w oparciu o wybrane elementy charakterystyczne. Brak dowodu na
to, ze w wyniku jego wczesniejszego ujawnienia, wzdér byt znany s$rodowiskom
wyspecjalizowanym w danej branzy dzialajagcym w Unii Europejskiej, podczas zwykltego toku
prowadzenia spraw. Na potwierdzenie nowosci i indywidualnego charakteru spornego wzoru

zaoferowal dowdd rzeczowy — uchwyt AR212. (k.220-227)

Sad ustalil, ze :

H Ltd. w New Taipei City jest wytworcg metalowych uchwytéw do sprzetu radowo-
telewizyjnego. (bezsporne - tak tez swiadectwo rejestrowe spotki k.20-26) W 2009 r. miat on w

swojej ofercie uchwyty oznaczone nazwa handlowa AR22o0.

26 IV 2009 r. powdd nabyt od twércy M majatkowe prawa autorskie do wzoru uchwytu
AR212. (dowod : umowa z 26 IV 2009 r. i rysunek techniczny k.34-44) Publicznie ujawnit go w
marcu 2009 r. na miedzynarodowych targach informatycznych, oprogramowania i nowych
technologii CeBIT w Hanowerze, a nastepnie na targach w Berlinie. (dowdd : zeznania
$wiadkdw G k.251-253 i C k.253-254, zeznania S k.254-255) Uchwyt, oznaczony symbolem
handlowym AR212, oferowat pozwanej juz w koncu 2009 r. (dowdd : korespondencja
elektroniczna i faktury z listopada 2009 r. i ze stycznia 2010 r.k.49-75, 119-122) W kwietniu 2010
wyeksportowal 800 uchwytéw AR212, ktére wprowadzit do obrotu w Niemczech. (dowdd :

dokumenty handlowe k.44-48)

Zawarty w nim wzor nie réznit sie znacznie od wzoru znanego wczesniej z uchwytu
AR220. Na zorientowanym uzytkowniku - posiadaczu telewizora plazmowego lub LCD,
zawieszanego na scianie - nie wywotuja one odmiennego ogolnego wrazenia. Rdznia sie jedynie
w elemencie przytwierdzanym do telewizora, ktéry ma charakter funkcjonalny - liczba
otworow i ksztalt zaleza bowiem od wagi telewizora oraz liczby i ukladu otworéw VESA w
telewizorze, do ktorego mocowania stuza. (dowod : katalog AAVARA k.91-93, 123-136,
korespondencja elektroniczna k.177-182) Wzdér zawarty w uchwycie AR212 wywoluje natomiast
odmienne ogolne wraze-nie od uchwytow oferowanych przez firme VOGEL w 2006 i 2007 r.

(dowod : katalogi k. 137-148)

D spétka jawna w Jaworze oferuje do sprzedazy, na stronie internetowej pod adresem

www.arkas.pl uchwyt dwuramienny do zawieszania telewizoréw, ktory speilnia wymogi


http://www.arkas.pl/

funkcjonalne. Wygladem rozni sie on od wzoru ucielesnionego w uchwycie AR212, ze wzgledu
na ksztalt i polaczenie ramion oraz ksztalt elementu stuzacego mocowaniu do telewizora.
Uchwyt D nie stanowi kopii wzoru zawartego w uchwycie AR212. Nie nasladuje go. (dowdd :
zeznania $wiadkéw G k.251-253 i C k.253-254, zeznania S k.254-255 - ocena normatywna
dokonana na podstawie poréwnania produktu k.33 i wzoru k.38-40, katalog AAVARA k.123-136,
dokumenty ksiegowe k.149-150, korespondencja elektroniczna k.151-154, 177-178, 192-195, oferta

w katalogach powoda k.157-176, 183-191, 196-197)

Sad zwazyl :

Przepis art. 85 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 3 i 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z
dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych (Dz.U.UE.L.0o23.1, z 5 [ 2002 T.
Dz.U.UE.L.02.3.1) stanowi, ze w sprawach o naruszenie lub przeciwko dzialaniom grozacym
naruszeniem niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego sady uznaja jego waznos¢, jezeli
wlasciciel przedstawi dowdd spetnienia warunkow okres$lonych w art. 11 i wykaze, jak dalece
wzor cechuje sie indywidualnym charakterem. Waznos$¢ wzoru moze zostac¢ zakwestionowana
przez pozwanego przez zgloszenie zarzutu niewaznosci lub w drodze powodztwa wzajemnego
o uniewaznienie, ktorego zada¢ mozna takze po wygasnieciu ochrony. W tym przypadku nie
ma zastosowania przepis art. 479 § 3 k.p.c., wylaczajacy dopuszczalno$¢ zglaszania pozwu

wzajemnego w postepowaniu w sprawach gospodarczych.

Niezarejestrowany wzor wspdlnotowy nie korzysta zatem z domniemania waznosci
wynikajacego z rejestracji w OHIM. Zadajacego ochrony przed naruszeniami wlasciciela
takiego wzoru obcigza obowiazek udowodnienia jego nowosci i indywidualnego

charakteru, w sposdb okreslony krajowymi przepisami postepowania cywilnego.

Zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiazana jest zgtasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze
obowigzek dawaé¢ wyjasnienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawiac
dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone,
ktora nie dopelnila cigzacego na niej obowiazku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15 VII 1999 . |
CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy
okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno byé udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232
k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 1. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-
8/44) Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sadu dopuszczenia dowodu
niewskazanego przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 1 2000 .

III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowigzkiem sadu



(postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00), ktory podejmuje z urzedu
inicjatywe jedynie w sytuacjach szczegolnych. (uchwata sktadu 7 sedziéw Sadu Najwyzszego z
19 V 2000 1. Il CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie nie

obliguja go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego.

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

wykrycia srodkow dowodowych stuzacych udowodnieniu jej zadan.

W ocenie Sadu, H nie udowodnit waznosci wzoru zawartego w uchwycie AR212. Nie
zaoferowal dowoddéw rzeczowych, katalogéw, fotografii, ani nawet wydrukéw ze stron
internetowych, ktére pozwalalyby Sadowi ustali¢ okolicznosci decydujace o nowosci i
indywidualnym charakterze wzoru. Dowodu takiego nie moze stanowi¢ umieszczenie w
motywach pozwu gtéwnego fotografii, ktorych zasady wyboru, reprezentatywnos,
pochodzenie, ani czas ich wykonania, nie s3 znane. (ka2-13) Szczegdlnie, ze powod gtowny
ztozyl do akt odpowiedz udzielona przez pozwang gléwna na wezwanie przedsadowe, w ktorej
D odwotluje sie do bardzo podobnego do spornego wzoru uchwytu AR220. Ani w pozwie
gléwnym, ani w odpowiedzi na pozew wzajemny H nie przedstawit jednak twierdzen i nie
zglosit wnioskéw dowodowych mogacych stanowi¢ podstawe do ustalenia braku podobienstwa

wzordw zawartych w uchwytach AR212 i AR220.

Dowodem nowosci i indywidualnego charakteru wzoru uchwytu AR212 nie jest umowa
zawarta przez powoda z M 26 IV 2009 r. (wskazanie w dacie jej zawarcia roku 2010 nalezy
uzna¢ za oczywista omytke pisarska tlumacza) Nie pozwala ona takze na ustalenie daty

stworzenia wzoru, ani pierwszego publicznego jego ujawnienia.

Niespelnienie wymogu okreslonego w art. 85 ust. 2 rozporzadzenia wylacza udzielenie
H ochrony prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego AR212 przed kopiowaniem,
jak stanowi o tym art. 19 ust. 2. Juz z tej przyczyny powddztwo gléwne podlegato oddaleniu. Na
marginesie nalezy tylko wskaza¢, ze sformulowanie zadania z pkt 1. pozwu nie odpowiada
sankcjom, jakich zastosowania moze sie domagac¢ uprawniony do niezarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego. Rozporzadzenie chroni go bowiem wylacznie przed nasladownictwem

(kopiowaniem). Zadanie z pkt 2. jest natomiast catkowicie niedookreslone.



Wobec wniesienia przez D pozwu wzajemnego, Sad zobligowany byl do oceny
waznosci wzoru uchwytu AR212. Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzor wspolnotowy moze zostad
uznany za niewazny, m.in. gdy :

a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spetnia wymogow art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktorg wzorem jest postac¢ catego
produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegolnosci z cech linii konturéw, kolorystyki,
ksztattu, tekstury lub materialéw samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a), natomiast
produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. czesci
przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole

graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu,
w jego formie, uksztaltowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu
linii, konturéw, doborze koloréow lub uzyciu powierzchni o specjalnych wiasciwosciach. 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 Wzér wspélnoty. w Ochrona znakéw towarowych,
wzoréw przemystowych i oznaczerni 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)

Wzor wspdlnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada
indywidualny charakter - lgcznie. (art. 4 usti) Wzoru nie uwaza sie za udostepniony
publicznie, jezeli zostal on ujawniony osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym
warunkiem zachowania poufnosci. (art. 7 ust.1 w zw. z art. 5) Art. 7 okresla ponadto w ust. 2
przypadki, w ktérych wezesniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwage.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznig sie jedynie nieistotnymi
szczegolami. (art. 5 ust. 2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylgcznie
jego identycznos¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach w
poréwnaniu z wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie,
uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposob. Tylko zatem rdznice 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 1. $.45-50)

Poréwnanie wzoréw, z punktu widzenia nowosci spornego wzoru nalezy do specjalisty. (tak A.



Tischner Niezarejestrowany wzér wspélnotowy. PPH lipiec 2006 s.36) Brak nowosci powdd

wzajemny powinien wykaza¢ zatem dowodem z opinii biegtego.

Wzér wspolnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogolne) wrazenie,
jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na
takim uzytkowniku wzdr, ktory zostal udostepniony publicznie przed data dokonania
zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono

pierwszenstwo, przed datg pierwszenstwa. (art. 6 ust.1ib)

Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody twoércy
przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzér ma indywidualny charakter,
powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z
istniejqcq catoscig wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w
ktérym sie zawiera, w szczegélnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopier

swobody twércy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w
danej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym.
Swobode te moga ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne,
handlowe, ewentualnie takze tendencje panujagce w modzie, czy gusta nabywcéw. Ocena
indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie¢ na ogélnym wrazeniu, jakie
wywoluje on na zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu
do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktéw. Wrazenie to musi by¢
wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rozni sie od wczesniejszego rysunku lub
modelu pewng, nawet duzg liczba szczegdtow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik
(bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos$¢ przedmiotu, uzywajacy go i

postugujacy sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzor. (déja vu)

Wzér ma indywidualny charakter jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢
odrdzniajaca go od innych, ze bedzie modgt 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) Wymdg, by byt to uzytkownik zorientowany, wskazuje na
koniecznos¢ ograniczenia kregu uzytkownikéw relewantnych dla oceny ogélnego wrazenia. To
zorientowanie powinno by¢ zatem pewnym "wyczuleniem” takiego odbiorcy, polegajgcym na

swiadomosci réznej postaci przedmiotow materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego



wysitku, a w efekcie sktonnosci do wyboru okreslonego produktu ze wzgledu na jego cechy

wizualne. (tak K. Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ (...) s.45-50)

Sad podziela poglad Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony)
uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepsza znajomos¢ przedmiotu. Nie jest
to sam tworca ani przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktdra
tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji,
zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktdra uzywa przedmiotu i
postuguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to by¢ finalny uzytkownik. (M. Pozniak-
Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. EPS 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 1. 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)

Ocena indywidualnego charakteru spornego wzoru ma charakter normatywny.
Podobnie jak w sprawach o naruszenie praw do znakéw towarowych, w ktdérych sad rozstrzyga
o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia przecietnego konsumenta, do kompetencji sadu
nalezy ocena odmiennosci lub jej braku ogolnego wrazenia, jakie na zorientowanym
uzytkowniku wywotuje wzér uniewazniany oraz wzory, ktore zostaly wczesniej publicznie
ujawnione. (tak Sad Unii Europejskiej w wyroku z 22 VI 2010 1. w sprawie T-153/08

Shenzhen/Bosch)

Normatywna ocena sadu, ktory orzeka na podstawie zaoferowanego mu materiatu
dowodowego, nakltada na strony obowiazek zgloszenia i udowodnienia ich twierdzen,
stuzacych okresleniu cech determinujacych ogdlne wrazenie, elementéw drugorzednych, cech
wynikajacych z funkcji produktu, w ktorym wzor jest lub ma by¢ zastosowany, wskazania
przepisow decydujacych o jego ewentualnej standaryzacji, a takze zakreslenia granic swobody
tworczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzoréw. Twierdzenia stron stuza sadowi przy
rozstrzyganiu o naruszeniu, a w przypadku wzoréw wspoélnotowych, takze o uniewaznieniu.
Kompetencje saqdu w tym zakresie nie mogg by¢ cedowane na biegtego. (inaczej Sad Najwyzszy

w wyroku z 23 X 2007 r. I CSK 302/07)

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., biegly w postepowaniu cywilnym jest ekspertem, znawca
dysponujacym wiedza i doswiadczeniem zawodowym, pozwalajagcymi dostarczy¢ sadowi
wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny okreslonego stanu faktycznego i przedstawia

sadowi wlasng opinie. W polskim procesie cywilnym, biegty - specjalista w zakresie wzornictwa



przemystowego, nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu
art. 6 rozporzadzenia. Nie moze wiec wydawac¢ opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej
dokonywa¢ oceny z punktu widzenia modelowej postaci o okreslonych ogdlnie cechach,
definiowanej w kazdej konkretnej sprawie, z pewnoscig jednak nie bedacej ekspertem ani

znawcy, nie majacej jego wiedzy ani doswiadczenia zawodowego.

Zgodnie z orzecznictwem Sadu Unii Europejskiej, ocena nowosci i indywidualnego
charakteru wzoru koncentruje sie na przeciwstawionych przez zadajacego uniewaznienia
konkretnych produktach, obejmujac zaoferowany material dowodowy. Nieprawidlowe jest
przeciwstawianie wzorowi szeregu réznych produktéw lub ich poszczegoélnych elementdéw i
odnoszenie do nich - lacznie - spornego wzoru. (por wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08

Shenzhen/Bosch, z 16 VI 2011 1. w sprawie T-68/10 Sphere Time)

W przekonaniu Sadu, powddka wzajemna nie dowiodla braku nowosci wzoru uchwytu
AR212. Nie zaoferowala dowodu, przekonujacego o identycznosci tego wzoru i innych
wczesniej ujawnionych publicznie. Te, ktore zostaly przez nig przeciwstawione spornemu
wzorowi, nie moga by¢ uznane za identyczne, ani roznigce sie od niego nieistotnymi
szczegotami. Zasadny jest natomiast zarzut braku indywidualnego charakteru wzoru uchwytu

AR212. Przekonujg o tym zaréwno zeznania $wiadkow i strony - S oraz fotografie i katalogi.

Pozwany wzajemny ograniczyl sie do zgloszenia zarzutu nieudowodnienia zadania
uniewaznienia wzoru, zapominajac, ze — jako powod gléwny - sam powinien byt dowiesé¢
nowosci i indywidualnego charakteru swego wzoru uchwytu AR212, w szczegdlnosci w
odniesieniu do uchwytu AR220. Przedstawienie dowodu rzeczowego - jego wlasnego produktu
- nie powinno bylo sprawia¢ H zadnych trudnosci. Z pewnos$cia mogtoby natomiast umozliwic¢
Sadowi ocene odmienng od dokonanej na podstawie nie do$¢ dobrej jakosci fotografii, o ile

faktycznie bylaby ona uzasadniona.

W okoliczno$ciach niniejszego sporu, zorientowanym uzytkownikiem uchwytéw jest
ostateczny odbiorca - posiadacz telewizora plazmowego lub LCD mocowanego na scianie. Przy
ocenie indywidualnego charakteru spornego wzoru nalezy uwzglednia¢ tylko te elementy,
ktore nie majq charaktery funkcjonalnego, a zatem wyglad ramion, ich polaczenia i elementu
mocujacego uchwyt do sciany. Bezsporne miedzy stronami jest, ze element mocujacy uchwyt
do telewizora ma wylacznie charakter funkcjonalny, jego wyglad determinowany jest
rozmiarami, wagg telewizora i ukladem otworéw. Funkcjonalne jest takze posiadanie przez

uchwyt dwdch ramion, umozliwiajacych regulacje odleglosci telewizora od sciany i jego kata



nachylenia, w odréznieniu od uchwytu jednoramiennego trwale przytwierdzajacego telewizor i
mocujacego go w jednym tylko potozeniu. Zaglebienie w elemencie przytwierdzanym do $ciany

umozliwia maksymalne zblizenie do niej mocowania telewizora.

Nalezy uzna¢, ze ocena indywidualnego charakteru wzoru powinna sie odnosi¢ do
elementu mocujacego do sciany, ramion i ich laczenia, ktore w uchwytach AR220 i AR212 s3
tak bardzo do siebie podobne, ze nie wywotuja na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
ogoblnego wrazenia. (k.91-93, 123-136) Swoboda twdrcza projektanta uchwytdw nie jest w istotny
sposob ograniczona w odniesieniu do elementu przytwierdzonego do $ciany, nic nie uzasadnia
zatem identycznos$ci tego elementu we wzorach zawartych w uchwytach AR220 i AR2i2.
Projektant musi natomiast zadbac¢ aby urzadzenie bylo funkcjonalne, pozwalajac bezpiecznie
utrzymac urzadzenie i manewrowac¢ nim podczas zwyklego uzywania. Nie ma natomiast
zadnych ograniczen w zakresie wymogow prawnych stawianych tego typu produktom.

(bezsporne)

Sad podziela zarzuty pozwanego wzajemnego, kwestionujacego podobienstwo
spornego wzoru i uchwytow VOGEL EFW 6225 i EFW 6245, ktore istotnie rdznia sie od siebie.
H nie dokonal natomiast poréwnania wzoréw zawartych w jego uchwytach AR220 i AR212.
Ograniczyt sie do ztozenia dowodu rzeczowego — uchwytu, w ktérym zawarty jest sporny wzor,

nieprzydatnego - ze wzgledu na brak mozliwosci jego poréwnania z uchwytem AR220.

W ocenie Sadu, powodka wzajemna wykazala, Zze niezarejestrowany wzor
wspolnotowy uchwytu AR212 nie cechuje sie indywidualnym charakterem. Przekonuje o tym
wczesniejszy wzér uchwytu AR220. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze laczne przedstawienie
twierdzen i dowodow odpowiedzi na pozew i pozwu wzajemnego nie jest wylaczone. Sposéb
sformutowania przez pozwang gtéwna / powodke wzajemna pisma procesowego z 19 IX 201 .
nie uzasadnia ich przypisania do odpowiedzi na pozew gléwny i pominiecia przy ocenie
zasadnosci powddztwa wzajemnego. Powolane zarzuty z art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 ust. 11

6 rozporzadzenia, uzasadniaja uniewaznienie tego wzoru. (art. 86 ust. 1a)

O kosztach procesu (w zakresie powddztwa wzajemnego) Sad orzekl na zasadzie art. 98

k.p.c. - odpowiedzialnosci za wynik sprawy.

Do niezbednych kosztéw 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.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika



patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisow o wynagrodzeniu

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

Oplaty za czynnosci radcdw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat 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 wkiad pracy peltnomocnika w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowig okreslone w
rozdzialach 3-4 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki
minimalnej, ani wartosci przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokos¢ stawki minimalnej zalezy od
wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w ktorych przedmiotem

jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 zl. (§ 10 ust.1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopienn skomplikowania, Sad uznal, ze
adekwatne do naktadu pracy pelnomocnika powodki wzajemnej, wykonujacego zawod radcy

prawnego, jest wynagrodzenie w podwdjnej minimalnej wysokosci.

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza si¢, ze wzor wspodlnotowy od
poczatku nie rodzit skutkéw okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat
uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1) H Ltd. nie moze zatem skutecznie twierdzi¢ o naruszeniu
przez D spétka jawna w Jaworze prawa (ktérego w konsekwencji uniewaznienia nigdy nie
posiadat) i zada¢ zakazania naruszen (pkt 1. pozwu) oraz kontynuowania niedookreslonych
dziatan, ktdre naruszaja lub groza naruszeniem tego wzoru (pkt 2. pozwu). Roszczenia te - co
do zasady nieusprawiedliwione - podlega¢ musialy oddaleniu. (a contrario art. 89 ust. 1

W zw. Z art. 19 ust. 1. i 2. rozporzadzenia)

O kosztach procesu (zakresie powodztwa gtéwnego) Sad orzekt takze na podstawie art.
98 k.p.c. oraz § 10 ust.a pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 1. w
sprawie optat za czynnosci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztow

pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.






