Sygn. akt XXII GWwp 2/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

Dnia 28 wrzes$nia 2011r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy = SSO Beata Piwowarska
Protokolant starszy sekretarz sgdowy Dorota Zagodrska
pO rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 wrzesnia 2011 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa A Inc. z siedzibg w Cupertino (USA)

przeciwko K prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg H w Chrzanowie

- 0 zakazanie naruszen praw z rejestradji wzorow wspdlnotowych i czyndw nieuczciwej konkurenciji

1. nakazuje pozwanemu K prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg pod firma H w
Chrzanowie, aby zaniechat naruszania praw A Inc. w Cupertino do wzordéw
wspdlnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w Alicante pod numerami 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015,
748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084, a takze do
wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 6387203, to jest :
eksportowania, importowania, oferowania, wprowadzania do obrotuy,

reklamowania i magazynowania w tych celach na terytorium Rzeczypospolitej



Polskiej przenosnych urzadzen cyfrowych oraz ich opakowar, w ktdrych te wzory

wspolnotowe i wspdlnotowy znak towarowy sg zawarte;

nakazuje pozwanemu zniszczenie - na jego koszt - 295 przenosnych urzadzen
cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 | 2011 r. przez Urzad Celny w Katowicach Oddziat
Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, znajdujgcych sie w magazynie czasowego

skftadowania DHL Express (Poland) sp. z 0.0. w Warszawie przy ul. Osmariskiej 2;

umarza postepowanie w odniesieniu do zadai nakazania zaniechania
importowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania,
magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towardw, ktdorych
oznaczenie lub jego brak, w tym na ich opakowaniu, moze wprowadzi¢ klientéw w
bfad co do ich pochodzenia (pkt 1c. pozwu) oraz podania orzeczenia do publicznej
wiadomosci i upowaznienia powoda do zastepczego wykonania tego obowigzku

(pkt 2. pozwu);
w pozostatej czesci powddztwo oddala;

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

od powoda do kwoty 1.000 (tysiac) ztotych;

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

ostatecznej;

znosi miedzy stronami koszty procesu.

SSO Beata Piwowarska
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Uzasadnienie

W dniu 22 III 2011 1. A Inc. z siedzibg w Cupertino wniost o udzielenie mu ochrony praw

z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego i wzoréw wspolnotowych oraz ochrony przed

czynami nieuczciwej konkurencji przez:

1.

nakazanie K prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod firma H w Chrzanowie, aby
zaniechal naruszania praw powoda do wzoréw wspolnotowych zarejestrowanych pod
numerami : 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-
0008, 748694-0010 i 997069-0084 oraz do wspolnotowego znaku towarowego nr 6387203,
w tym eksportowania, importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, reklamowania

i magazynowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

v 295 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 20u r. przez Urzad
Celny w Katowicach Oddziat Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, 42-625

Ozarowice ul. Wolnosci 9o,

v wszelkich innych towaréw naruszajacych lub grozacych naruszeniem praw powoda
do wzoréw wspdlnotowych, wspolnotowego znaku towarowego lub innych praw

wlasnosci intelektualnej A Inc.;

nakazanie pozwanemu, aby usunat skutki dokonanych naruszen praw z rejestracji wzoréw
wspolnotowych i wspolnotowego znaku towarowego, przez zniszczenie — na jego koszt -
295 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 2011 r. przez Urzad Celny
w Katowicach Oddziat Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, znajdujacych sie w
magazynie czasowego skladowania DHL Express (Poland) sp. z 0.0. w Warszawie przy ul.

Osmaniskiej 2;

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

co do pochodzenia takich towaréw od powoda, tj.:



v’ 295 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 20u r. przez Urzad
Celny w Katowicach Oddzial Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, 42-625

Ozarowice ul. Wolnosci 9o,

v" wszelkich innych towaréw bez opakowan lub w opakowaniach, ktore moga
wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia takich towaréw od powoda, w
szczegolnosci ze wzgledu na to, ze towary, ich czesci lub opakowania nasladuja
towary, ich czesci lub opakowania powoda, zawarto w nich bez zgody powoda wzory
wspolnotowe lub opatrzono je podrobionym wspolnotowym znakiem towarowym

albo podobnymi do niego oznaczeniami;

4. podanie do publicznej wiadomosci calo$ci 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;

5. zasadzenie kosztow procesu.

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

A s3 powszechnie znane i renomowane.

Powod powotat sie na przystugujace mu prawa z rejestracji wzoréw wspolnotowych o
numerach 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008,
748694-0010 i 997069-0084 oraz wspolnotowego znaku towarowego nr 6387203,
przedstawiajacych urzadzenie iPhone oraz ikony. Zarzucil, ze K prowadzacy dzialalnosc¢
gospodarcza pod firmg H w Chrzanowie naruszyt jego prawa wylaczne importujac z Chin 296
przenosnych urzadzen cyfrowych, ktéore nie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego ogodlnego wrazenia niz wzory zarejestrowane na rzecz powoda i odpowiadaja
wygladowi graficznego wspolnotowego znaku towarowego. Pozwany nie godzi sie jednak na

ich zniszczenie. Prowadzone przez strony negocjacje nie doprowadzily do zawarcia ugody.

Powod przekonywal, Ze pozwany narusza jego prawa wylaczne, a jednocze$nie
dopuszcza sie czynu nieuczciwej konkurencji, wypelniajacego dyspozycje art. 13 i art. 3 ust. 1

u.z.n.k. K prowadzi dzialalno$¢ konkurencyjna wobec powoda, ktorego interesy gospodarcze



naruszyl czynem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. Wyglad
importowanych przezen urzadzen moze wprowadza¢ nabywcow w blad co do ich
pochodzenia, nasladuja one bowiem wzornictwo oryginalnych iPhones 3G produkowanych

przez A Inc.

Na poparcie swych zadan zaoferowal dowody z dokumentéw urzedowych i

prywatnych, wydrukéw ze stron internetowych i fotografii. (k.2-128)

Postanowieniem wydanym 1 III 20u1 r. Sad udzielit A Inc. z siedzibg w Cupertino

zabezpieczenia jego roszczen poprzez :

a. zakazanie K- na czas trwania procesu - eksportowania, importowania, oferowania i

wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania w tym celu :

- 295 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych w dniu 24 I 2011 r. przez Urzad Celny

w Katowicach Oddziat Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice,

- wszelkich innych towaréw naruszajacych prawa A Inc. do wzoréw wspolnotowych nr nr
1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008,
748694-0010 i 997069-0084 lub opatrzonych wspdlnotowym znakiem towarowym nr

6387203,

b. zajecie 295 przenosnych urzadzen cyfrowych zatrzymanych 24 I 2011 r. przez Urzad Celny w
Katowicach Oddziat Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, znajdujacych sie w
magazynie czasowego skladowania DHL Express w Warszawie przy ul. Osmanskiej 2. (k.115-

126)

K zazadat oddalenia powddztwa i zwrotu kosztow procesu.

Zaprzeczyt naruszeniu praw wylacznych A Inc. Zamowione przez niego telefony nie
byly podobne do wzoru iPhone 3G, jednak - z nieznanych mu przyczyn - dostawca wystal inne
urzadzenia, ktdére zatrzymal urzad celny. Nie pozwany lecz chinski dostawca dokonat
wprowadzenia towaru na rynek. Gdyby je odebral, K wstrzymalby sie ze sprzedaza do czasu
ustalenia, czy telefony nie naruszaja praw wiasnosci intelektualnej powoda, jak czynit to

wczesniej.

Na poparcie swych twierdzen pozwany zaoferowat dowody z dokumentéw, fotografii,

zeznan $wiadkow i przestuchania go w charakterze strony. (k.146-)



Odnoszac sie do twierdzen pozwanego A Inc. popart zadania pozwu (k.170-194), ktore
zmienil bezposrednio przed zamknieciem rozprawy, w piSmie procesowym z 26 wrze$nia 2011
r. (k.248-249) Zrzekajac sie roszczenia cofnal pozew o nakazanie pozwanemu zaniechania
importowania, oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania, magazynowania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarow, ktorych oznaczenie lub jego brak, w tym na ich
opakowaniu, moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do ich pochodzenia (pkt 1c. pozwu) oraz
podania orzeczenia do publicznej wiadomosci i upowaznienia powoda do zastepczego

wykonania tego obowigzku (pkt 2. pozwu).

Wobec skutecznego cofniecia pozwu, Sad postanowil o umorzeniu w tej czesci

postepowania. (art. 355 w zw. z art. 203 §§ 1, 2 k.p.c.)

Przedmiotowa zmiana powoddztwa odnoszaca sie do zadan z pkt 1. a. i b., znacznie
wykraczajaca sprostowanie oczywistych omytek, nie zostala przez Sad uwzgledniona ze

wzgledu na ograniczenie wynikajace z art. 479* § 2 k.p.c.

Sad ustalil, ze :

Spotka prawa amerykanskiego A Inc. z siedzibg w Cupertino jest wiodgcym $wiatowym
producentem, dostawca sprzetu komputerowego i elektronicznego, m.in. przenosnych
urzadzen cyfrowych iPad, iPod i czy iPhone, ktére sa bardzo popularne i cenione przez
nabywcow ze wzgledu na ich innowacyjno$¢ i wzornictwo. Produkty powoda uciele$niaja
zarejestrowane na jego rzecz wzory wspélnotowe i s opatrywane jego znakami towarowymi.

(bezsporne - tak tez wydruki ze stron internetowych, publikacje prasowe k.74-87)

Spolce A Inc. stuza prawa do zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku

Wewnetrznego (OHIM) w Alicante :

- graficznego wspolnotowego znaku towarowego nr 6387203 (Znak Interfejs Uzytkownika),
zarejestrowanego 5 [ 2009 r. z pierwszenstwem od 23 X 2007 r., o czym opublikowano 12 I 2009
r. dla towarédw i ustug w klasach 9, 28, 38, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urzadzen

elektronicznych i telefonéw przenosnych. Znak przedstawia sie nastepujaco :

- wzordw wspolnotowych przedstawiajacych :



urzadzenie - nr 1016802-0005 - zgloszony i zarejestrowany 7 X 2008 1., 0 czym ogloszono 12 |

2009 r., przedstawiony w nastepujacy sposob :
0005.1, 0005.2 , 0005.3 , 0005.4 , 0005.5 , 0005.6 , 0005.7 .

oraz ikony :

- nr 748694-0008 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogloszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob ,

- nr 748694-0015 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 1., 0 czym ogtoszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob ,

- nr 748694-0018 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogloszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob ,

- nr 997069-0084 - zgloszony i zarejestrowany 3 IX 2008 r., o czym ogloszono 23 IX 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob ,

- nr 748694-0014 - zgtoszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogloszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob ,

- nr 748694-0006 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogloszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob ,

- nr 748694-0010 - zgloszony i zarejestrowany 28 VI 2007 r., o czym ogloszono 8 VIII 2008 r.,

przedstawiony w nastepujacy sposob
(bezsporne - tak tez $wiadectwa rejestracji OHIM k.34-73)

Pozwany prowadzi dzialalnos¢ gospodarcza pod firma H w Chrzanowie, m.in. w
zakresie sprzedazy urzadzen RTV i AGD. (bezsporne - tak tez zeznania pozwanego k.259) Na
przelomie 2010/201 zamdéwit w Chinach 300 telefonéw komoérkowych KAo8 z ekranem
dotykowym, za ktére zaplacit na podstawie faktury pro forma 9.9oo USD. Urzadzenia
oznaczone na fakturze symbolem Ig+++ zostaly wystane przez chinskiego dostawce, zgtoszone
do procedury dopuszczenia do obrotu i zatrzymane w dniu 24 I 201 r. przez Urzad Celny w
Katowicach Oddziatl Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice w liczbie 295, z podejrzeniem
naruszenia praw wlasnodci intelektualnej A Inc. (bezsporne - tak tez faktura k.167,
powiadomienie i dodatkowe informacje k.9o-100, zeznania $wiadkow C k.200-201, C k.201-202,

zeznania pozwanego k.259)

Oznaczenie Ig jest powszechnie uzywane dla urzadzen nasladujacych iPhone 3G A Inc.

i jako takie znane bylo pracownikowi pozwanego zajmujacego sie zamowieniem spornych



telefonow. (dowod : zeznania $wiadka C k.202, wydruki ze stron internetowych k.182-193)
Takze zamawiany telefon model KAo8 (dowdd : zeznania $wiadkow C k.200 i C k.202) imituje

ten produkt powoda. (dowdd : wydruki ze stron internetowych k.216-238)

K naruszyl prawa wylaczne powoda, importujac przenos$ne urzadzenia, w ktorych
samych i ich opakowaniach, uciele$nione zostaly wspdlnotowy znak towarowy i wzory
wspolnotowe A Inc. Przedstawione na fotografiach, zatrzymane towary, ktore nie zostaly
wyprodukowane przez A Inc. maja wyglad identyczny z wygladem urzadzenia obrazowanego
przez wspdlnotowy znak towarowy, chroniony dla identycznych towaréw (telefony przenosne,
podreczne elektroniczne urzadzenia cyfrowe - w klasie g klasyfikacji nicejskiej). (normatywna

ocena Sadu)

Produkty importowane przez pozwanego z Chin nie wywotuja na uzytkowniku, ktéry
zwykle korzysta z przenosnych urzadzen cyfrowych, odmiennego ogdlnego wrazenia. Ich
ksztatt, uklad linii i kolorystyka sg praktycznie identyczne (przedstawienie w rzutach 0005.1-5).
Odmiennos¢ sprowadza sie do umieszczenia napiséw na tylnej $ciance obudowy,
determinowanego obowigzkiem oznaczenia produktu. (ocena Sadu dokonana na podstawie
ogledzin przedstawienia wzoru w $wiadectwie rejestracji OHIM k.69-71 i fotografii
zatrzymanych produktéw na k.94-100) Na opakowaniu urzadzenia przedstawiony zostat
wizerunek jego pulpitu z widocznymi ikonami, stanowigcymi dokladne kopie wzorow
wspolnotowych nr nr 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-0008,
748694-0010 i 997069-0084. (ocena Sadu dokonana na podstawie ogledzin przedstawienia
wzoréw w swiadectwach rejestracji OHIM k.42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 i fotografii opakowania
k.98-99) Do oprogramowania zainstalowanego na kwestionowanym urzadzeniu przypisane sg
ikony o wygladzie identycznym z wzorami nr 748694-0018, 748694-0014 i 748694-0015. (0cena
Sadu dokonana na podstawie ogledzin przedstawienia wzoréw w $wiadectwach rejestracji

OHIM k.42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 i fotografii k.100)

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.,
ustalone zostaly przez Sad na podstawie zgodnych oswiadczen stron, popartych dodatkowo -
niekwestionowanymi dokumentami, wydrukami ze stron internetowych i fotografiami.
Powodowa spdtka, tak jak byta do tego zobowigzana przepisem art. 479" § 1 k.p.c., juz w
pozwie przedstawila dowody przynaleznych jej praw z rejestracji, ktorych istnienie i zakres

ochrony nie byly podwazane przez K.

Pozwany zmierzal do wykazania, ze importowane przez niego telefony nie naruszajg

wylacznosci powoda. Zaprzeczylt wprowadzeniu ich do obrotu, nie przedstawiajac jednak



umowy 1aczacej go z dostawca Topfar Industrial (Hong Kong) Co. Limited, z ktorej wynikatoby
w jakiej dacie i miejscu nastgpito przejscie prawa wlasnosci. W ocenie Sadu, zlozona do akt
faktura pro forma (ka167) i przyznanie faktu zaplaty za towar przed jego otrzymaniem,
dowodza niewatpliwie, ze pozwany jest wlascicielem 295 telefonéw komorkowych, ktore
wprowadzil w polski obszar celny z zamiarem ich sprzedazy na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Wnioskowane przezen zeznania $wiadka Sophii Zhu zmierzaja
jedynie do przewlekania postepowania, oznaczenie na fakturze proforma (Ig+++) pozwala
bowiem na niewatpliwg identyfikacje zakupionego przez K towaru. Zeznania swiadkéw C i C
oraz pozwanego nie pozwalaja na podwazenie tej tezy, przekonuja jedynie o niedochowaniu
nalezytej starannos$ci wymaganej od przedsiebiorcy. Zarzuty zglaszane przez pozwanego
zmierzaja do nieprzypisywania mu winy w naruszeniu praw wlasnosci przemystowej, co -
wobec niedochodzenia przez powoda roszczen odszkodowawczych - nie ma znaczenia dla

zastosowania sankcji zakazowych i usuniecia skutkow naruszenia.

Sad nie zgadza sie z dokonang przez pozwanego ocena odmiennosci wspolnotowego
znaku towarowego, wzordw wspdlnotowych i zatrzymanych telefonéw. Normatywna ocena
naruszen oparta zostala na wydrukach z bazy OHIM i fotografiach wykonanych w zwigzku z
zatrzymaniem, zadna ze stron nie wnosita bowiem o dopuszczenie dowodu z ogledzin
urzadzen. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, ze K przeciwstawia sobie produkty (k.158-161), co
jest wlasciwe nieuczciwej konkurencji, a nie wzory/znak i importowany produkt, jak to nalezy
to czyni¢ w przypadku naruszen praw wylacznych A Inc. Bez znaczenia jest takze fakt, ze na
rynku znajduja sie urzadzenia innych producentéw o podobnym wygladzie, ktory moze

wkraczaé w zakres ochrony. (k.162-166)

Sad zwazyl co nastepuje :

Wspolnotowy znak towarowy jest jednolitym tytutem ochronnym, funkcjonujacym w
oparciu o unormowania rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego, ktore reguluje w sposob calo$ciowy kwestie zwigzane ze
wspolnotowymi znakami dla towaréw lub ustug. Przepisy rozporzadzenia (w wersji
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego Dz.U.UE.L. 94111 z 14 1 1994 r., Dz.U.UE-sp.17-1-146), jako czes¢ acquis
communautaire, staly sie elementem polskiego porzadku prawnego, znajdujac bezposrednie
zastosowanie. W wiekszosci, stanowig one powtorzenie regulacji zawartych w Pierwszej

Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw



parnstw cztonkowskich odnoszqcych sie do znakéw towarowych (Dz.U 1989 L4o0 str.1, zmienionej
obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r.).
Implementujaca ja ustawa z 30 VI 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej znajduje zastosowanie
wylacznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporzadzenia, w szczegolnosci za$

w tym zakresie, w jakim odsyta ono do whasciwych przepiséw prawa krajowego.

Wspolnotowy znak towarowy wywotuje ten sam skutek w catej Unii Europejskiej; moze
by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia sie¢ lub decyzji stwierdzajacej
wygasniecie lub uniewaznienie znaku, ktérego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w
odniesieniu do calej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje sie poprzez rejestracje (art. 6) w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante na okres 10 lat od daty zgloszenia (z
mozliwoscig przedluzenia). (art. 46) Prawa z rejestracji sa skuteczne wobec osoéb trzecich z
dniem publikagji. (art. 9 ust.3 zd.1) Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporzadzenia, sady
uznaja wspdlnotowy znak towarowy za wazny, o ile nie jest to przedmiotem pozwu

wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie. (domniemanie waznosci)

Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
konicowemu odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych
znakiem, odréznienia (bez ewentualnosci wprowadzenia w blad) tego towaru lub ustugi od
towarow lub ustug innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci
z 23 V1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips

oraz z 22 IX 201 r. w sprawie C-323/09 Interflora)

Przepis art. 9, ktéry przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakloconego
uzywania zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom, ktore nie posiadaja jego

zgody, uzywania w obrocie :

a. oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem towarowym dla identycznych

towardow;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienstwa do znaku oraz
identycznosci lub podobienstwa towaréw, ktorych dotycza znak i oznaczenie, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej; ktére obejmuje mozliwos¢ ich
skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towardw, ktore nie s
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy sie on renoma w

Unii Europejskiej i gdy uzywanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezna



korzys¢ albo jest szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku towarowego.

(ust.1)

Ocena identycznosci lub podobienistwa znakéw opiera sie na ich zgodnosci graficznej
(wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej). Sporne znaki nalezy poréwnywac
catosciowo, a decydujace znaczenie maja elementy odrozniajace i dominujace, a nie opisowe.
Dwa znaki towarowe s3g do siebie podobne, jezeli, z punktu widzenia okres$lonego kregu
odbiorcéw, sa przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach.
(por. wyrok Sadu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Identyczno$¢ przeciwstawianych
sobie znaku i oznaczenia wystepuje wowczas, gdy sa one doktadnie jednakowe (tozsame) lub
charakteryzuja sie niedostrzegalnymi dla przecietnego konsumenta rdéznicami. Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie s3 identyczne, czy tez mozna
mowic zaledwie o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i
znaczeniowych cech znakéw i ich calosciowego oddzialywania na percepcje nalezycie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta. (por.

wyrok Trybunatu z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion)

Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie rozporzadzeniu. W
innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszacemu sie do naruszenia
krajowego znaku towarowego wg przepisow tytutu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia realizacji
praw z rejestracji moga by¢ zakazane, w szczegoélnosci, nastepujace dziatania :

a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub magazynowanie w tym celu pod
takim oznaczeniem albo oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c. przywoz lub wywoéz towarow pod takim oznaczeniem;

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

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub, Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieja szczegolne powody, decyzje
zakazujaca mu takich dzialan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to,
ze jesli w prawie krajowym istnieja inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed
naruszeniem, nieznane rozporzadzeniu, sad powinien je - na wniosek powoda - zastosowac do
ochrony znaku wspdlnotowego. Sformulowanie chyba ze istniejqg szczegdolne powody
zaniechania uprawnia sad do odstapienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta,
odpowiadajaca klauzuli generalnej art. 5 k.c, nie moze by¢ stosowana przez sad w

postepowaniach w sprawach gospodarczych z urzedu. Zainteresowany, uniknieciem sankcji



pozwany, ktéry dopuscil sie naruszenia, winien skonkretyzowac¢ te szczegdlne powody i
wykazac¢ ich istnienie, pozostawiajac sadowi (jako arbitrowi) ocene, przy rozstrzyganiu o

sposobie usuniecia skutkéw naruszenia prawa z rejestracji.

W ocenie Sadu, importowane przez pozwanego urzadzenia, bedace towarami
identycznymi, z tymi dla ktorych chroniony jest znak powoda, maja ksztalt nier6zniacy
sie istotnymi szczegolami od wspolnotowego znaku towarowego CTM-6387203, mozna

je wiec uznac za identyczne na plaszczyznie wizualnej i koncepcyjnej.

Ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wynika, ze K, importujac
identyczne towary - telefony komdrkowe, w sposob nieuprawniony uzywa oznaczenia
identycznego ze wspdlnotowym znakiem towarowym CTM-6387203, naruszajac w ten sposdb
prawo wylaczne A Inc. (art. g ust. 1a) W tym przypadku Sad nie bada istnienia ryzyka konfuzji
konsumenckiej, ktére domniemywa sie, inaczej niz w sytuacji okreslonej art. 9 ust. 1b. Z tego
wzgledu, na podstawie art. 9 ust. 2, Sad nakazal pozwanemu eksportowania, importowania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i magazynowania w tych celach na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeno$nych urzadzen cyfrowych oraz ich opakowan, w
ktorych ten znak jest zawarty (art. 102 ust. 1 rozporzadzenia) Bez znaczenia jest w tym
przypadku wina pozwanego, niedochowanie przezen nalezytej starannosci, jego dobra lub zla
wiara. K ponosi odpowiedzialno$¢ za importowanie i wprowadzenie w polski obszar celny
towarow, ktore nie zostaly wyprodukowane przez A Inc. ani tez nie zostaly opatrzone przez

powoda lub za jego zgoda znakiem towarowym CTM-6387203.

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 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) stworzylo ujednolicony system
nabywania prawa wylacznego do wzoruy, jego jednolitego skutku na terytorium Wspolnoty
(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 calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegolnosci z cech
linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow samego produktu lub jego
ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest kazdy przedmiot przemystowy Ilub
rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. czesci przeznaczone do stworzenia produktu ztozonego,
opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z

wylaczeniem programoéw komputerowych.



Polskie krajowe prawo z rejestracji wzoru przemystowego ogranicza sie do wytworow
tego rodzaju, dla ktorych nastapilo zgloszenie, natomiast przepisy rozporzadzenia, regulujac
zakres ochrony, nie odnosza go ani nie ograniczajza do produktu, w ktéorym wzor jest
uprzedmiotowiony. Zgodnie z art. 3a, wzor stanowi postac¢ catego lub czesci produktu i
chociaz zgloszenie musi zawiera¢ wskazanie produktow, w ktédrych ma by¢ zawarty lub
zastosowany (art. 36 ust. 2), nie narusza to ochrony wzoru jako takiego (art. 36 ust. 6). Zawarte
w zgloszeniu wskazanie produktu nalezy uwzgledni¢ w takim zakresie, w jakim ukazuje ono
jego charakter, przeznaczenie i funkcje. Umozliwia ono takze zdefiniowanie poinformowanego
uzytkownika i okreslenie stopnia swobody tworcy. (tak wyrok Sadu Unii Europejskiej z 18 111

2010 1. w sprawie T-9/07 PepsiCo)

Wyglad (postac) 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
wlasciwo$ciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktére s3 wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego
uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspélnoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po
akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzoréw przemystowych w
prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspolnotowego przystuguje twoércy lub jego nastepcy
prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa sie przy tym, ze uprawnionym jest osoba, na rzecz
ktorej wzor zarejestrowano. (art. 17) Moze ono by¢ skutecznie zaprzeczone przez

zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :

1. wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

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

Wylacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wlasciwego w sprawach wzorow
wspolnotowych, stwierdzajace, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do wzoru
(art. 25 ust. 1c) pozwalaja na obalenie domniemania waznosci, o ktéorym mowa w art. 8s.
Dopiero w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzdér wspolnotowy od poczatku
nie rodzit skutkéow 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 zgtoszenia, o ile spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.ab i art. 6 ust.ib.

Uprawniony moze przedtuzyc¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tacznie



do 25 lat. Powstaje w ten sposob wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i
zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego wzoru, obejmujacych w szczegdlnosci
wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w
ktorym jest zawarty lub zastosowany wzor, lub sktadowanie takiego produktu w tych celach

(art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie precyzyjnie okre§la zakres praw =z rejestracji. Obejmuja one
niewatpliwie wytwarzanie (making) catego produktu, w ktorym wzor zostal ucielesniony lub
do ktorego zostal zastosowany. Szeroka interpretacje proponuje sie przyjac¢ dla oferowania i
wprowadzenia do obrotu. Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedazy,
to rébwniez najem, dzierzawa czy innego rodzaju przekazanie produktu, majace ostatecznie na

celu przeniesienie prawa. Szeroko nalezy takze rozumie¢ zwrot uzycie produktu, ktéry

obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zakldcenia normalnej ekonomicznej
eksploatacji prawa wylacznego. Natomiast skladowanie nie powinno by¢ interpretowane
rozszerzajaco, narusza ono prawo z rejestracji tylko wéwczas, gdy dokonane jest w celu

oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspolnotowego wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktdra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac
do obrotu, czy przechowujac produkty, w ktorych inkorporowany jest wzor. Dla oceny
naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie
pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, ze nie
wywoluje on na zorientowanym uzytkowniku innego ogélnego wrazenia, uwzglednia sie przy

tym stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony okreslaja cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w
dokumentacji zlozonej 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 wzordow, w wersji angielskiej w sposob wyrazny odnosi sie do tych
wiasnie cech. (shown visibly) Zakres ochrony bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda
projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Woéwczas stosunkowo niski stopien
podobienstwa moze stanowi¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyZz nie istnieja
obiektywne przyczyny, dla ktérych wystepujace podobienstwa bylyby konieczne ze wzgledu na
brak swobody tworczej w danej dziedzinie. (por. K.Szczepanowska-Koztowska Ochrona wzoru
w prawie europejskim. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M.Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw
przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11) Wzory nalezy

porownywad uwzgledniajac cechy nowe, nie zas znane i ogolnie dostepne. Nie naleza do tresci



prawa np. elementy folkloru czy uksztaltowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie
obejmuje tych whasciwosci, ktore sa wlasnoscia publiczng, a tylko nowe, istotne cechy wzoru.
Istnienie takie samego ogolnego 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 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 uznaé, ze poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska

Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 1. 5.45-50)

Zarejestrowany wzdr wspolnotowy ma indywidualny charakter, jesli catosciowe
(ogdlne) wrazenie, jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rozni sie od wrazenia,
jakie wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktory zostat udostepniony publicznie przed data
dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktorej wzér ma by¢ chroniony lub, jesli
zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ustab) Przy ocenie
indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopieri swobody twoércy przy opracowywaniu
wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wz6r 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 istniejgcq catosciqg 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 twércy podczas
tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuly) Dokonujac oceny Sad musi rozwazy¢ na ile
utrudnione jest w okreslonej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkow i modeli o charakterze
indywidualnym. Swobode te moga ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne,

techniczne, handlowe, a takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcow.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym
wrazeniu, jakie sprawiaja one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, ['utilisateur
averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej samej dziedzinie produktdw.
Wrazenie to musi by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rozni sie od
wczesniejszego wzoru pewng, nawet duza liczbg okreslonych szczegdtow, jesli mimo wszystko
zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomosé

przedmiotu, osoba, ktéra go uzywa i postuguje sie nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze



widziatl juz taki wzor. (déja vu) Kryterium indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu
ogdlnym, jakie wywiera wzor 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) Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie
wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrozniajaca go od innych, ze bedzie moglt by¢
zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak M.Pozniak-Niedzielska Wzér
wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych

w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 $.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 zwiazany 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)
Inny poglad prezentuje prof. Krystyna Szczepanowska-Koziowska (Zdolnosé [..] s.45-50)
ograniczajaca krag zorientowanych uzytkownikdw do ostatecznego konsumenta, dla ktérego
przeznaczony jest produkt. Definicja ta sprawdza sie jednak tylko w odniesieniu do produktow
codziennego uzytku, ktére nabywamy na tyle czesto aby zapozna¢ sie z cechami zawartego w
nich wzoru, mogac poréwnac¢ go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do
produktoéw uzywanych incydentalnie. Sad podziela poglad prof. Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze
zorientowany (uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepsza
niz zwykly znajomo$¢ przedmiotu. Nie jest to sam tworca ani przecietny odbiorca, ani znawca
w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego
uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca
(konsument) lecz osoba, ktora 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 1. IICKS 302/07 OSP 6/2009 p0z.66)

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosujg przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 88
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie
przepisow prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju

postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego.



Uznajac, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji

wzory, sad stosuje, jesli nie stoja temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki :

a. zabraniajace kontynuowania dziatan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych dobr, jezeli ich wlasciciel wiedziat do jakich celéw byly uzyte lub w okreslonych
okolicznosciach bylto to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajace na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktorym naruszenie grozito lub mialo miejsce.
(art. 89 ust.a) Sad w sprawach wzorow wspolnotowych podejmuje, zgodnie z prawem

krajowym, niezbedne srodki zapewniajgce przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Orzecznictwo sadéw wspolnotowych w sprawach wzoréw jest stosunkowo niewielkie.
Ich naruszenia dotycza jedynie dwa wyroki Sadu Unii Europejskiej, wydane 18 III 2010 1. w
sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo oraz 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Bosch.
Sad odniost sie w nich do zasadniczych kwestii, stanowigcych przedmiot rozstrzygniecia w
sprawach wzoréw wspolnotowych, w praktyce orzeczniczej budzacych istotne rozbieznosci

interpretacyjne. Warto wiec odwotac sie do motywéw pierwszego z wyrokow.

W pierwszym rzedzie nalezy wskaza¢, ze w sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny
podobienstwa lub odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym
uzytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszyciela. Nie przeciwstawia
sobie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powod uzywa wzoru jest bez znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu. Produkt, w ktérym wzor jest ucielesniony moze by¢ wykorzystany
pomocniczo przy dokonywaniu oceny, jesli nie ma watpliwosci co do ich tozsamosci (pozwany
nie kwestionuje identycznosci wzoru i uciele$niajgcego go produktu powoda). Bez znaczenia

jest takze dobra lub zta wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytwdrca ani sprzedawca produktow, w
ktorych wzor jest zastosowany (nalezy podkreslié, ze wzor wspdlnotowy nie ogranicza sie do
okreslonego produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestracje ma znaczenie pomocnicze).
Jest szczegdlnie uwazny i dysponuje pewna wiedza na temat stanu wzornictwa. Stopien
swobody tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okreslac¢ ze szczegolnym uwzglednieniem
wymagan zwigzanych z wlasciwos$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze

przepisow prawnych majacych do niego zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobienistwa



przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi

podobienstwa i réznice.

Przed przystapieniem do oceny nowosci i indywidualnego charakteru spornego wzoru,
a takze odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie na zorientowanym uzytkowniku wywieraja wzdr
i przeciwstawiany mu produkt, nalezy wyjasni¢, Zze ma ona charakter normatywny. Podobnie
jak w sprawach o naruszenie praw do znakéw towarowych, w ktérych 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 r. w sprawie T-153/08

Shenzhen/Bosch)

Normatywna ocena sadu, ktory orzeka na podstawie zaoferowanego mu materialu
dowodowego, nakltada na obydwie strony procesu obowiazek zgloszenia i udowodnienia ich
twierdzen, stuzacych okresleniu cech determinujacych ogolne wrazenie, elementow
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, a w przypadku
wzoréw wspolnotowych, takze o ich uniewaznienie. Kompetencje sadu w tym zakresie nie
moga 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 dostarczyc
sadowi wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny okreslonego stanu faktycznego i
przedstawia sadowi wlasng opinie. W polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w
zakresie wzornictwa przemystowego, nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym
uzytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporzadzenia. Rownoczesnie, nie moze on wydawac
opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywa¢ oceny z punktu widzenia modelowej
postaci o okres$lonych ogélnie cechach, definiowanej w kazdej konkretnej sprawie, z pewnoscia
jednak nie bedacej ekspertem ani znawca, nie majacej jego wiedzy ani dos$wiadczenia

zawodowego.

W okolicznosciach niniejszego sporu, zorientowanym uzytkownikiem telefonéw

komdrkowych i innych przenosnych urzadzen cyfrowych jest osoba, ktéra stale ich uzywa, jest



przy tym szczegolnie zainteresowana nowinkami technicznymi i trendami panujacymi we
wzornictwie przemystlowym. Swoboda tworcza projektanta nie jest w istotny sposob
ograniczona, szczegdlnie w odniesieniu do ikon stosowanych w oprogramowaniu. Nie ma
takze szczegdlnych wymogow stawianych przez przepisy prawa (standaryzacja) Sad podziela
poglad Sadu Unii Europejskiej wyrazony w wyroku z 22 VI 2010 r. (w sprawie T-153/08
Shenzhen/Bosch), ze oczekiwania nabywcéw ani panujace mody nie moga by¢ uznawane za

ograniczajace zakres swobody twdrczej.

Zorientowany uzytkownik tego typu urzadzen nie uzna za element odrdzniajacy
napisow umieszczonych na tylnej sciance telefonu pozwanego, o nieodmiennym ogoélnym
wrazeniu decydowac bedzie ksztalt, proporcje, uklad linii oraz kolorystyka. Drobne réznice
pozostana dla niego niezauwazalnymi. W istocie, kwestionowany produkt - w miare
mozliwosci technicznych jego producenta - ma imitowaé¢ wyglad iPhone 3G. Powiela on

wszystkie te elementy, ktore nalezg do dziedziny wzornictwa przemystowego.

Nalezy zdecydowanie stwierdzi¢ brak odmiennego ogdlnego wrazenia jakie wywotuja
na uzytkowniku ikony umieszczone na opakowaniu i ekranie oraz ikony zarejestrowane jako
wzory wspolnotowe. Mozna je nawet uzna¢ za identyczne. W tym miejscu konieczne jest
wyjasnienie, ze - odmiennie od krajowego wzoru przemystowego - ochrona wzoru
wspolnotowego nie ogranicza sie do produktu wskazanego przez zglaszajacego. Wskazanie to
ma charakter wylacznie porzadkowy. Moze jedynie stuzy¢ ocenie, w jakim zakresie wzor jest
determinowany funkcja techniczng i zakresu swobody tworczej. Uzycie przez pozwanego
wzorow wspolnotowych (ikon) w oprogramowaniu i na opakowaniu produktu narusza zatem

prawa wylaczne A Inc.

Przedstawione przez A Inc. dowody w pelni uzasadniaja zarzut naruszenia przez
K praw powoda do wzorow wspdlnotowych nr 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014,
748694-0015, 748694-0006, 748694-0008, 748694-0010 i 997069-0084.

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 takze zdatnosci egzekucyjnej, pozwalajacej na wyeliminowanie przyszlych
naruszen i usuniecie skutkdw tych juz dokonanych. Nalezy wyjasni¢, Ze ochrona praw
wlasnoséci intelektualnej wymaga od uprawnionego dolozenia szczegélnej starannosci przy
formutowaniu roszczenn oraz przedstawianiu twierdzen i dowodow na ich poparcie. W

niniejszej sprawie powod okreslit swoje zadania w sposéb bardzo nieprecyzyjny, odbiegajacy



od regul wyznaczonych przepisami prawa materialnego i procedury cywilnej. W istocie do
jednego stanu faktycznego zastosowal dwie podstawy prawne - rozporzadzenie w sprawie
wzoréw wspdlnotowych 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 1.a.ii
oraz 1c.ii pozwu), a nie do ogdlnego brzmienia przepisu. Co wiecej, profesjonalny
pelnomocnik powoda nie rozréznit okolicznosci stanowigcych naruszenie prawa wylacznego
(czyn nieuczciwej konkurencji), z ktérych wynika zadanie usuniecia skutkdéw naruszenia, od
tych, ktore mialy uzasadnia¢ nalozenie na pozwanego sankcji zakazowych na przysztosé. (pkt
ra.i. oraz 1c.i pozwu) Nieprawidlowe sformulowanie zadania, ktére - co do zasady bylo
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 - nakazatl mu, aby zaniechal naruszania praw A Inc. w Cupertino do wzorow
wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante
pod numerami 1016802-0005, 748694-0018, 748694-0014, 748694-0015, 748694-0006, 748694-
0008, 748694-0010 i 997069-0084, 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 ktérych te

WZOTy Sg zawarte.

Zadanie pkt 1. pozwu zostato przez Sad uwzglednione wylacznie w tym zakresie w jakim
precyzyjnie oddawato ono obowigzki pozwanego, wynikajace ze stwierdzonego juz faktu
naruszenia (import przenosnych urzadzen cyfrowych i ich opakowan, juz jednak nie innych
produktoéw) oraz realnej grozby dokonania w przysztosci 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.). W pozostalym zakresie powodztwo (pkt 1a) jako nieuzasadnione, zostato przez
Sad oddalone. Powod nie moze skutecznie zada¢ zastosowania sankcji zakazowych w
odniesieniu do produktéw stanowigcych przedmiot naruszenia (pkt 1.a.i.), ktére zostaly zajete i

co do ktérych orzeczono o zniszczeniu (pkt 1.b.).

Zadanie sformutowane w punkcie 1.b. pozwu znajdowato oparcie w prawie krajowym.
Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na

wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub



oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia
lub oznaczenia. W szczegolnosci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osdb trzecich.

Okolicznosci sprawy uzasadniaja nakazanie pozwanemu zniszczenia urzadzen oraz
opakowan stanowiacych przedmiot naruszenia, tylko bowiem w ten spos6b mozna zapewni¢,
ze w przyszlosci nie beda one uzywane, naruszajac prawa wspolnotowe. Z tego wzgledu, Sad
nakazal pozwanemu zniszczenie - na jego koszt - 295 przenosnych urzadzen cyfrowych
zatrzymanych 24 [ 20n r. przez Urzad Celny w Katowicach Oddziat Celny Port Lotniczy
Katowice-Pyrzowice, znajdujacych sie w magazynie czasowego skladowania DHL Express w

Warszawie przy ul. Osmanskiej 2. (art. 89 ust. 2 rozporzadzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

Za zniszczeniem urzadzen przemawia dodatkowo postawa pozwanego, ktory
kwestionuje fakt ewidentnego naruszenia, przywotujac argumenty, ktore nie maja dla ochrony
praw wylacznych istotnego znaczenia, jak w szczegdlnosci dobra wola naruszyciela. Znaczna
liczba urzadzen wskazuje na to, ze mialy by¢ one wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej,
a twierdzenia o weryfikacji i ewentualnym wstrzymaniu dystrybucji kwestionowanych
produktow mozna uznac wylacznie za deklaracje, nie uzasadniajaca odstapienia od stosowania

sankcji zakazowych i nalozenia nakazu usuniecia skutkéw naruszenia.

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.,
znoszac je miedzy stronami. Sad uznal, ze strony powinny ponosi¢ koszty w rownych
czesciach, poniewaz powod ulegl w odniesieniu do zadan z pkt 1c i 2 pozwu, wygrywajac w

pozostatym zakresie (pkt 1a i 1b).

Do niezbednych kosztéow 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 lub
rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisow o

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

Oplaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie optat za czynnosci
radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej

przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac oplate za czynnosci radcy prawnego



sad bierze pod uwage niezbedny naklad 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.), ktérej wysokos¢ zalezy od
wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.i.) W sprawie o naruszenie prawa z
rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18). Zwazywszy
charakter sprawy, jej wage i stopienn skomplikowania, Sad uznal, ze adekwatne do nakladu
pracy pelnomocnikéw stron wykonujacych zawod radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w

minimalnej wysokosci. (840 zt + 17 zt tytulem optaty skarbowej od pelnomocnictwa)

Sad ustalit oplate ostateczna na kwote po 3.000 zt i uznat ja za pobrana od powoda do
kwoty 1.000 zl. Sad nalozyl na pozwanego obowiazek uiszczenia pozostalej czesci oplaty
ostatecznej. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. 0 kosztach sqdowych w sprawach
cywilnych)

Sad nalozyt na pozwanego obowiazek zwrotu powodowi tylko tych wydatkow (k.250),
ktérych poniesienie, w zwigzku z niniejszym procesem, bylo celowe i zostalo
udokumentowane. (optaty w postepowaniu zabezpieczajacym 200 i 621,06 zl, oplaty pocztowe
- 24,75 zl) Nieuzasadnione jest zadanie zwrotu bardzo wysokich kosztéw tlumaczenia
$wiadectw OHIM (1.238,67 z1), w ktorych znalezé mozna polska wersje jezykowa danych

istotnych dla okreslenia zakresu udzielonej ochrony.

Powoda obciazajq nastepujace koszty : 1.000 zt oplata sagdowa, 857 zt koszty zastepstwa
procesowego, 821,06 zt oplaty w postepowaniu zabezpieczajacym i 24,75 zt wydatki na oplaty
pocztowe). Pozwany ponosi koszty : optaty sgdowa - 2.000 zi, zastepstwa procesowego - 857 zl,

stawiennictwa $wiadka - 18,19 zt.



