Sygn. akt XXII GWwp 9/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 marca 2010 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy =~ SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Magdalena Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2010 r.
sprawy z powédztwa M GmbH w I (Austria)
przeciwko Si1
wspélnikom spotki cywilney Ow G
o zakazanie naruszen praw z rejestracji wzoréw Wspodlnoty
1 czyndéw nieuczciwej konkurencji
oraz
z powodztwa wzajemnego S1i I
wsp6lnikéw spoétki cywilne] Ow G
przeciwko M GmbH w I

- 0 uniewaznienie wzorow Wspélnoty

l. zpowddztwa gtéwnego :

1. nakazuje S 1 I wspélnikom spétki cywilnej O w G zaniechanie produkowania i
wprowadzania do obrotu oraz reklamy dekoracji §wietlnej identycznej lub podobnej do
wzoru Wspdlnoty zarejestrowanego na rzecz M GmbH w I w Urzedzie Harmonizacji w

ramach Rynku Wewnetrznego (OHIM) w Alicante pod numerem 000680665-0009

(nazwa handlowa Snow Ball);



nakazuje pozwanym usuniecie skutkow naruszenia przez wycofanie z obrotu, a
nastepnie zniszczenie nalezacych do nich dekoracji §wietlnych identycznych lub
podobnych do wzoru Wspélnoty zarejestrowanego w OHIM pod numerem 000680665-

0009 - w terminie miesigaca od dnia uprawomocnienia sie wyroku;
w pozostalej czeéci powddztwo oddala;

oplate ostateczna ustala na kwote 3.000 (trzy tysiace) zlotych i uznaje za pobrana od
powoda gltéwnego do kwoty 1.000 (tysiac) zlotych;

nakazuje pobranie od M GmbH w I na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w
Warszawie, kwoty 2.000 (dwa tysiace), zlotych, tytulem pozostalej czeéci oplaty

ostatecznej;

zasadza od M GmbH w I na rzecz S i I — solidarnie — kwote 1.697 (tysiac sze$éset

dziewieédziesiat siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

. z powddztwa wzajemnego :

oddala powddztwo

oplate ostateczna ustala na kwote 2.000 (dwa tysiace) zlotych i uznaje za pobrana w

calosci od powodow wzajemnych;

zasadza od S i I — solidarnie — na rzecz M GmbH w Ikwote 1.697 (tysiac sze$éset

dziewieédziesiat siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego.

Sygn. akt. XXII GWwp 9/09

UZASADNIENIE

Dnia 23 XI 2009 r. spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia prawa austriackiego M

GmbH w I'wniosta o :

1.

nakazanie S 1 I wspdélnikom spétki cywilnej O w G zaniechania produkowania i
wprowadzania do obrotu oraz reklamy dekoracji §wietlnej zar6wno identycznej, jak 1
podobnej do wspdlnotowych wzoréw przemystowych zarejestrowanych na rzecz

powddki w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego w Alicante pod



numerami 000316906-0029 (nazwa handlowa Angelino, numer katalogowy 932-312),
000680665-0015 (nazwa handlowa Candela Olimpia, numer katalogowy 922-226) i
000680665-0009 (nazwa handlowa Snow Ball, numer katalogowy 922-230),

2. nakazanie pozwanym, usuniecia skutkéw naruszenia przez wycofanie z obrotu a
nastepnie zniszczenie wszystkich dekoracji §wietlnych identycznych 1 podobnych do
wzoréw Wspélnoty nr nr 000316906-0029, 000680665-0015, 000680665-0009 - w

terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku,

3. nakazanie pozwanym usuniecia skutkéw naruszenia zasad uczciwe] konkurencji przez
zamieszczenie w dzienniku Rzeczpospolita, w dodatku Fkonomia 1 Rynek na stronie 2
lub 3, w formacie % strony, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia,
o$wiadczenia o treSci : O s.c. S, I, z siedzibg w G przeprasza za naruszenie prawa z
rejestracji do wspolnotowych wzorow przemyslowych oraz zasad uczciwej konkurencji
poprzez wprowadzanie do obrotu dekoracji sSwietlnej stanowigcej kopie wzorow
przemystowych zarejestrowanych na rzecz firmy M GmbH, wprowadzanych do obrotu
pod nazwami Snow Ball, Candela Olimpia 1 Angelino. Z powodu dopuszczenia sie
wskazanego naruszenia, O s.c. S, I, wyraza ubolewanie i1 zobowigzuje sie nie
podejmowac takich dzialan w przysziosci,

a w przypadku nieopublikowania ogloszenia w tym terminie, upowaznienie powdodki do

zastepczego wykonania tego obowigzku na koszt pozwanych,

4. zasadzenie kosztéw procesu.

Na poparcie swych zadan zaoferowala dowody z dokumentéw, fotografii zeznan
swiadkow, przestuchania pozwanych oraz dowody rzeczowe.

W motywach wyjaénita, ze M GmbH, utworzona w 1996 r., zajmuje sie
projektowaniem, wytwarzaniem 1 sprzedaza dekoracyjnych produktéw oSwietleniowych
przeznaczonych dla profesjonalnych odbiorcow. Spoétka dziala w wielu panstwach
europejskich oraz m.in. w Chinach i1 Afryce. Aby osiagna¢ mocna pozycje rynkows oraz
zdoby¢ zaufanie partneréw dystrybucyjnych i klientéw ponosi duze koszty promowania
znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych, podnoszenia standardéw 1 rozwoju
produktéw. Powédka podejmuje takze dzialania reklamowe i promocyjne (m.in. udzial w
wielu imprezach targowych, wydawanie katalogéw i ich wysylka do klientéw).
W 2005 r. zostala utworzona, jako wylaczny dystrybutor powddki na terenie Polski — M
spotka z ograniczona, odpowiedzialnosciag w B, oferujaca i promujaca takie produkty jak
Snow Ball, Candela Olimpia, czy Angelino. Takze ona regularnie ponosi ogromne naktady

na promocje i reklame wzoréw.



W 2008 r. M wzieta udziat w ogloszonym przez Biuro Zamoéwien Publicznych
Miejskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Rzeszowie, przetargu nieograniczonym na zakup
dekoracji oéwietlenia miasta. W ofercie przetargowe] zaproponowano konkretne
wizualizacje, w ktorych wykorzystano m.in kopie wzoréw wspdlnotowych Candela Olimpia
1 Snow Ball. Przetarg wygrali pozwani, w ktérych ofercie znalazly sie produkty stanowiace
kopie wzoréw zarejestrowanych na rzecz powddki. Podobna sytuacja miala miejsce we
Wroclawiu, gdzie organizator przetargu - Zarzad Drog 1 Utrzymania Miasta wskazal w
zamoéwieniu konkretne wzory dekoracji $wietlnej Candela Olimpia 1 Snow Ball. Wybrano
oferte Flektrotim S.A. we W, dzialajacej w ramach konsorcjum z pozwanymi. Réwniez w
Bielsku Biatej pozwani wygrali — ze wzgledu na nizsza cene, ogloszony przez Urzad
Zamoéwien Publicznych przetarg nieograniczony na zakup dekoracji Swietlnej do ozdoby
miasta. Do przetargu staneli spétka M oraz pozwani, w ktérych ofercie pojawit sie produkt

nasladujacy wzor Angelino, zarejestrowany w OHIM pod numerem 000316906-0029.

Wzory uzywane przez pozwanych zostaly zarejestrowane w OHIM na rzecz powodki
pod numerami : Candela Olimpia - 000680665-0015, Snow Ball - 000680665-0009 w dniu
28 II 2007 r. Uciele$niajace je produkty - elementy dekoracji o§wietleniowe] sa w ofercie
handlowej od 2007 r. Autorskie prawa majatkowe do tych wzoréw przystuguja spédice, ich
autorem jest zatrudniony w M grafik Franz Rieder.

Wprowadzajac do obrotu produkty nasladujace wzory powddki pozwani naruszaja,
jej prawa wylaczne. Wezwani do dobrowolnego zaniechania naruszen, przyznali, ze
oferowany przez nich produkt nasladuje wzér Angelino. Zobowiazali sie go wycofaé go. Nie
zgodzili sie natomiast z zadaniami M dotyczacymi pozostatych wzordow.

Jako podstawe prawng swych roszczen powoédka powotala przepisy rozporzadzenia
Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorow wspdlnotowych oraz art. 3 ust. 1 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zarzucila, ze zachowanie pozwanych jest sprzeczne z
dobrymi obyczajami przez ewidentne koplowanie wzorow przemyslowych dekoracji
oéwietleniowej - Candela Olimpia, Snow Ball i Angelino. Produkty powddki sa znane co
najmniej od 2007 r., M oferuje je do sprzedazy na targach, reklamuje w folderach 1 na swej
stronie internetowej. Pozwani wykorzystali jej naklad pracy, polegajacy na stworzeniu
oryginalnych wzoréw dekoracji §wietlnej, wypromowaniu 1 wprowadzeniu do obrotu. Ich
postepowanie cechuje pasozytnicze nasladownictwo, stanowigce naruszenie dobrych
obyczajéw obrotu gospodarczego. Zamawiajacy wybierali oferte pozwanych, ktérzy nie
ponoszac nakladéw na opracowanie 1 ochrone wzoréw mogli obnizy¢ ceny. S i1 wdarli sie w
pozycje rynkowa M w Europie, na ktoéra ta spétka pracowata i pracuje od 1997 r.

(k.1-142, 144-147)



S 1 I wspblnicy spélki cywilnej O w G zazadali odrzucenia pozwu, ktéry wniesiony
zostal przeciwko spélce cywilnej, a nie jej wspdlnikom, ewentualnie oddalenia powddztwa
jako bezzasadnego i zasadzenia kosztéw procesu.

Zarzucili, ze M GmbH pozostaje w Scistych zwigzkach gospodarczych z M1 po czeéci
wywodzi swoje roszczenia z dziatan podjetych przez te spotke, o ktérych powddka

wiedziata 1 akceptowala je.

Wyjaénili, ze od 1998 r. zajmuja sie dystrybucja bozonarodzeniowych dekoracji
Swietlnych 1 §wiadczeniem kompleksowych ustug montazu, eksploatacji i demontazu. Od
2002 r. produkuja dekoracje na bazie elementéw $wietlnych sprowadzanych z Chin.
Przyznali swéj udzial w postepowaniach przetargowych w Rzeszowie, Bielsku-Bialej 1 we
Wroclawiu, zarzucajac, ze w kazdym z nich, Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowilenia wskazywaly jako wzory dekoracji symulacje/projekty przedstawione
zamawiajacym przez M. Bylo to sprzeczne z regulami postepowania regulowanego ustawa,
z dnia 29 I 2004 r. prawo zamowien publicznych 1 ograniczalo uczciwa konkurencje
wykonawcéw. Zamieszczenie w specyfikacjach chronionych wzoréw przemystowych
wylaczato mozliwo$é sktadania ofert przez wykonawcow innych niz powddka lub podmiot
przez nia upowazniony. Takie utrudnianie konkurencji jest forma dyskryminacji
bezposredniej polegajacej] na opisaniu przedmiotu zamoéwienia przy uzyciu oznaczen
konkretnego producenta lub produktu. Postepowania przetargowe i zawarte w ich wyniku
umowy byly zatem dotkniete niewazno$cia.

M, uczestniczac w przygotowaniu specyfikacji winna byé wylaczona od udzialu w
przetargach. Spétka nie poinformowala zamawiajacych, ze wzory dekoracji sg chronione
na rzecz powodki i1 nie moga by¢ wykorzystywane w okreslaniu przedmiotu zaméwienia.
Nie zglaszala sprzeciwéw ani wobec okreslenia przedmiotu zamoéwien, ani przeciwko
rozstrzygnieciom przetargéw na rzecz pozwanych. Ich zdaniem, jezeli nawet doszloby w
tym przypadku do naruszenia praw autorskich lub praw wtasnos$ci przemystowej powodki,
to odpowiedzialno§é cigzy na zamawiajacych, a nie na wykonawcy. Pozwani wykonali
elementy dekoracji zgodnie z ich wskazaniami. Produkty pozwanych - Zyrandol i kula
swietina / pompon istotnie réznia, sie od wzoréw powodki Candela Olimpia i Snow Ball.
Zyrandol byt inspirowany tradycyjnymi zyrandolami krysztalowymi, produkowanymi od
ponad 100 lat. W 2007 r. zostaly zaprojektowane dla Wroctawia jeszcze dwa inne
zyrandole, ktére lacznie mialy tworzy¢ nastrd) Salonu Miasta. Candela Olimpia
wykorzystuje tradycyjny 1 bardzo popularny ksztatt plafonu krysztatowego produkowanego
np. przez renomowang czeska firme Preciosa. Element ten jest bardzo popularna bryta
wykorzystywana nie tylko przez pozwanych w realizacjach dekoracji Swiatecznych ale
rowniez przez inne firmy, zaréwno zagraniczne jak i1 polskie. Takze elementy podobne do

wzoru Snow Ball byly znane na polskim 1 miedzynarodowym rynku juz od 2004 r.



Pozwani wyjasénili, ze produkt inspirowany wzorem Angelino, zakupili od
Przedsiebiorstwa CR-Gama spélki z ograniczona odpowiedzialnodcia w Bielsku-Biate;j.
Zostal on tylko jednorazowo wypozyczony miastu Bielsko-Biata 1 nie jest oferowany przez
pozwanych w ich katalogu, ani na stronie internetowej. Po uzyskaniu informacji, ze moze
on naruszaé¢ prawa powodki, produkt ten zostat zutylizowany 1 nie byl wykorzystywany w
kolejnych realizacjach. Wobec dobrowolnego spelnienia zadan przed wniesieniem pozwu,

powoddztwo winno zostaé¢ oddalone.

Pozwani zakwestionowali stawiany im zarzut nieuczciwej konkurencji.

Ewentualne wykazanie przez powddke naruszenia przystugujacych jej praw z
rejestracji wzoréw wspdlnotowych, nie oznacza bowiem, ze automatycznie stanowi ono
czyn nieuczciwe] konkurencji. Skoro powddka dopuscita do wskazania jej wzordw w
specyfikacjach przedmiotéw zamoéwien publicznych, to nie moze skutecznie zarzucaé, iz
podmioty ktére ztozyly oferty 1 wygraly przetargi postepuja w sposoéb sprzeczny z dobrymi
obyczajami. Przemilczenie przez M okolicznoSci istotnych dla przetargéw samo w sobie
stanowi zachowanie niezgodne z dobrymi obyczajami, dajac powédce (spélce z nia

powiazanej) niczym nieuzasadniona przewage konkurencyjna,.

Pozwani zaprzeczyli takze obiektywne 1 realne zagrozenie lub naruszenie intereséw
gospodarczych M GmbH. Podniesli, ze nie istnieje zaden zwiazek pomiedzy korzys$ciami
jakie oni osiagaja lub zamierzaja osiagnad, a stratami powddki. To sposéb wykonywania
przez te spétke praw z rejestracji narusza interesy innych przedsiebiorcow, przez
utrudnianie uczciwe] konkurencji 1 uniemozliwianie réwnego traktowania w

postepowaniach w sprawach o zaméwienia publiczne.

Powolujac sie na przepisy rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w
sprawie wzorow wspolnotowych S i 1 wspélnicy spétki cywilnej O w G wnieéli o
stwierdzenie niewaznoS§ci wzoré6w Wspdlnoty :

4 nr 000680665-0015 (nazwa handlowa Candela Olimpia),

v nr 000680665-0009 (nazwa handlowa Snow Ball).
jako niespetniajacych kryteriéw opisanych w art. 4-9. Zarzucajac, ze wzory nie sg nowe i
nie maja indywidualnego charakteru wniesli o dopuszczenie na te okoliczno§¢ dowodu z

opinii biegtego.

Powodowie wzajemni podnie$li, ze wzér Wspélnoty nr 000680665-0015 (Candela
Olimpia) wykorzystuje tradycyjny, bardzo popularny ksztalt plafonu krysztalowego
produkowanego np. przez renomowang czeska firme Preciosa. Motyw jest inspirowany

tradycyjnymi zyrandolami krysztalowymi produkowanymi od ponad 100 lat. Pozwani



wykorzystuja go w swych realizacjach co najmniej od 2002 r. Element ten jest bardzo
popularna bryla, wykorzystywana takze przez innych producentéw dekoracji, m.in.

francuska firme Blachére i polska IPB.

Takze wzér Wspélnoty nr 000680665-0009 (Snow Ball) byl znany od 2004 r., a
uciele$niajace go produkty oferowaly firmy : Multidecor (Fajerwerk), Blachere, hiszpanska

Ilmex, belgijska Festilight, czy chinska firma Neo-Neon.

Na poparcie zarzutu braku nowoéci 1 indywidualnego charakteru spornych wzoréw
powodowie wzajemni przedstawili liczne kopie fotografii ze stron katalogowych 1 wydruki

ze stron internetowych. (k.154-604)

Zwazywszy, ze wezwany do usuniecia brakéw formalnych petnomocnik powddki
sprecyzowal, 1z pozwanymi sa S 1 I, a nie spdtka cywilna O w G, Sad uznatl te kwestie za
nalezycie wyjasniona 1 nie wymagajaca rozstrzygniecia zarzutu braku zdolnoéci sadowe;j

stawianego p6zniej przez pozwanych.

O wytoczeniu powddztwa w sprawie o stwierdzenie niewaznosci wzoré6w Wspdlnoty

nr 000680665-0015 i nr 000680665-0009 Sad zawiadomit OHIM. (k. 683)

Odnoszac si¢ do stanowiska pozwanych zawartego w odpowiedzi na pozew,

powddka sprzeciwita sie odrzuceniu pozwu i oddaleniu powédztwa.

Nie zgodzita sie z zarzutem dotyczacym powolywania okolicznosci faktycznych
zwigzanych z funkcjonowaniem M, ktéra jest wylacznie uprawniona na podstawie
zawarte) z powodka w 2005 r. umowy o wspélprace do wprowadzania do obrotu na terenie
Polski, na zasadach wylacznoéci, spornych produktéw. Dla oceny samego naruszenia nie
ma znaczenia, czy powodka wystepowala w przetargach, czy nie. Przyznala, ze wiedziala o
czynnos$ciach podejmowanych przez M.

Powédka zaprzeczyla wartoé¢ dowodowsa fotografii zataczonych do odpowiedzi na
pozew ze wzgledu na ich nieczytelno$é, niepotwierdzenie 1 niewskazanie tezy dowodowe;.
Nie zgodzita sie z twierdzeniami pozwanych dotyczacymi réznic dzielacych wzory 1
przeciwstawiane im produkty, ktére - jej zdaniem - nie maja zadnego znaczenia dla
badania naruszenia wzoru przemyslowego. Wskazane przez pozwanych réznice nie
wywoluja bowiem odmiennego ogdlnego wrazenia na zorientowanym uzytkowniku. Fakt,
ze pozwani jedynie wykonali zlecenia zamawiajacych nie ma znaczenia z punktu widzenia
naruszenia prawa z rejestracji.

Powodka zaprzeczyla, ze M uczestniczyla w przygotowywaniu specyfikacji

przetargu, a przedkladajac oferte nie poinformowala zamawiajacego, ze wzory sa



zarejestrowane. Wszelkie przeslane wizualizacje oéwietlenia opatrzone byly notami Copy
right. Spotka polska podjeta dzialania na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych,
ktére doprowadzily do uniewaznienia w 2009 r. przetargu w Bialymstoku, wlasnie ze
wzgledu na odwolanie sie w specyfikacji do praw wyltacznych powo6dki. Wykonywanie
uprawnien wynikajacych z tej ustawy nie jest jednak obowiazkiem wuczestnika
postepowania przetargowego 1 nie ma wplywu na dochodzenie roszczen na podstawie

rozporzadzenia Rady (WE), czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi.

Nie zgodzila sie z zarzutem niewykazania zagrozenia jej istotnych interesow
gospodarczych. Pozwani nasladuja produkty chronione prawami z rejestracji 1 sprzedaja je
na rynku polskim, regularnie 1 na szeroka skale. Powddka wiec, w sposob oczywisty, traci
korzy$ci ze wspotpracy z M, z ktora jest zwiazana umowa o dystrybucje wyltaczna, wiazaca
sie z okreS§lonymi optatami. Powddka stworzyla sie¢ dystrybucji, dbajaca o tworzenie
jednego, silnego, spdjnego wizerunku firmy, jej rozwdj i ochrone wlasnosci intelektualne;.

Dzialanie pozwanych ten wizerunek niszczy. (k. 623-649)

Odpowiadajac na pozew wzajemny M GmbH w I wniosla o jego oddalenie i
zasadzenie kosztéw procesu, a takze o oddalenie wnioskéw dowodowych niespelniajacych
wymogéw formalnych, ze wzgledu na wyrywkowos$é, niewyraznoéé fotografii, brak
potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginalami, brak numeracji zatacznikow uniemozliwiajace]
odniesienie sie do ich tresci, co pozbawia te dowody cechy wiarygodno$ci. W jej ocenie,
zaden z przedstawionych dowodéw nie potwierdza tezy, ze identyczne z zarejestrowanymi
wzory zostaly udostepnione publicznie przed datg zgloszenia wzordéw przez powddke. W jej
przekonaniu, kazdy zorientowany uzytkownik stwierdzi indywidualny charakter dekoracji
Swietlnej M, w szczegdlnoéci w stosunku do przedstawionych przez powodéw produktéw.

Powé6dztwo wzajemne nie zasluguje zatem na uwzglednienie. (k. 670-678)

Sad ustalil, ze spétka z ograniczona odpowiedzialnoécig prawa austriackiego M
GmbH z siedzibg w I, utworzona w 1996 r., zajmuje sie projektowaniem, wytwarzaniem i
sprzedaza dekoracyjnych produktow oéwietleniowych przeznaczonych dla profesjonalnych
odbiorcéw. Spdltka dziata w wielu panstwach europejskich a takze w Chinach 1 w Afryce.
(bezsporne — tak tez wypis z rejestru handlowego k.24-26, faktury k.27-32)

Aby osiagna¢ mocna pozycje rynkowa 1 zdoby¢ zaufanie swych partneréw
dystrybucyjnych, a takze klientéw, spétka ponosi koszty promowania znakéw towarowych,
wzoréw przemystowych, podnoszenia standardéw 1 rozwoju produktéw. Powddka
podejmuje liczne dzialania reklamowe i promocyjne (m.in. udzial w wielu imprezach

targowych, wydawanie katalogéw i ich wysytka do klientéw). (bezsporne)



M GmbH w I stuza prawa z rejestracji :

- wzoru Wspdlnoty nr 000680665-0015 - z pierwszenstwem od 28 II 2007 r., o ktorego

rejestracji opublikowano 20 III 2007 r. (lampy, tancuchy éwietlne, weze $wietlne) - nazwa

handlowa Candela Olimpia, przedstawiajacego sie nastepujaco :

- wzoru Wspdlnoty nr 000680665-0009 - z pierwszenstwem od 28 II 2007 r., o ktorego

rejestracji opublikowano 20 III 2007 r. (lampy, lahcuchy éwietlne, weze $wietlne) - nazwa

handlowa Snow Ball przedstawiajacego sie nastepujaco :

- wzoru Wspdlnoty nr 000316906-0029 - z pierwszenstwem od 29 III 2005 r., o ktorego
rejestracji opublikowano 14 VI 2005 r. (lampy ogrodowe, uliczne, oéwietlenie miejsc

publicznych), nazwa handlowa Angelino przedstawiajacego sie nastepujaco :

(bezsporne — tak tez $wiadectwa rejestracji k.97-112)



Z rejestracji wzoréow Wspélnoty wynikaja dla M GmbH prawa wylacznego ich
uzywania na obszarze Unii Europejskiej. (bezsporne) Powédka realizuje je wytwarzajac i
oferujac do sprzedazy od 2007 r. produkty pod nazwami handlowymi Candela Olimpia,
Snow Ball 1 Angelino. Wz6r nr 000680665-0015 rézni sie jednak od produktu Candela
Olimpia, w ktérym zostal ucieleéniony w sposéb odwrdocony — czasza znajduje sie u gory,
za$ ostro zakonczony walec utworzony z poziomo rozmieszczonych punktéw $wietlnych
skierowany jest w dél. (bezsporne — tak tez katalogi powddki zalaczone do akt sprawy)
Prawa autorskie do wzoréw przemystowych przystuguja powddce, ich autorem jest

zatrudniony w M grafik Franz Rieder. (bezsporne — tak tez kopia umowy k.92-94)

W 2005 r. zostala utworzona spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia M z siedziba
w B - wylaczny dystrybutor na terenie Polski, promujacy 1 rozpowszechniajacy produkty A
m.in. Snow Ball, Candela Olimpia i Angelino. (bezsporne — tak tez faktury i umowa k.33-

52, umowa o wspdlpracy k.84-91)

W 2008 r. spotka M wzieta udzial w ogloszonym przez Biuro Zamoéwien Publicznych
Miejskiego Zarzadu Drég 1 Zieleni w Rzeszowie przetargu nieograniczonym na zakup
dekoracji $wietlnych do ozdoby miasta. W ogloszeniu o przetargu stwierdzono, ze styl i
forma elementéw o$wietlenia powinny by¢é podobne — zblizone do przykladowo
zobrazowanych w zalacznikach graficznych wzoréw Candela Olimpia 1 Snow Ball. Przetarg
wygrali pozwani, w ktérych ofercie znalazly sie produkty odpowiadajace warunkom
zamoéwienia @ kula $niezna nie wywolujaca na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
ogblnego wrazenia niz wzér nr 000680665-0009 i zyrandol rézniacy sie od wzoru nr
000680665-0015 istotnymi cechami. (bezsporne — tak tez kopie dokumentéw i fotografii
dotyczacych przetargu k.53-67, 175-226, 511-528, fotografie dekoracji wykonanej przez

pozwanych k.68-70, ocena dokonana przez Sad na podstawie zaoferowanych mu dowodéw)

Réwniez w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia opracowanej dla przetargu
organizowanego przez Zarzad Drog i1 Utrzymania Miasta Wroclawia na wykonanie
koncepcji iluminacji $wietlnej] w sezonie zimowym 2008/2009 wskazano wzory Candela
Olimpia i Snow Ball. (bezsporne — tak tez kopie dokumentéw i fotografii dotyczacych
przetargu k.71-79, 227-504, fotografie dekoracji wykonanej przez pozwanych k.80-83)

Wygrata oferta Elektrotim S.A. dziatajacej w ramach konsorcjum z pozwanymi.

W dniu 2 X 2008 r. Urzad Zamoéwien Publicznych w Bielsku-Biatej oglosit przetarg
nieograniczony na zakup dekoracji $wietlnych do ozdoby miasta. Do przetargu staneta
spétka M oraz pozwani, w ktorych ofercie pojawit sie produkt podobny do wzoru Wspdlnoty
nr 000316906-0029 (Angelino) wlaczony przez zamawiajacego do specyfikacji istotnych

elementéw zaméwienia. Przetarg wygrali pozwani ze wzgledu na nizsza cene. (bezsporne —



tak tez kopie dokumentéw 1 fotografii dotyczacych przetargu k.113-123, fotografie
dekoracji wykonanej przez pozwanych k.124-126) Wezwani do dobrowolnego zaniechania
naruszen pozwani przyznali, ze ich produkt na$laduje wzér powddki. Zobowigzali sie
wycofaé go ze swojej oferty 1 zutylizowaé. Jego uzycie bylo jednokrotne. Obecnie pozwani
nie uzywaja tego wzoru, nie istnieje takze grozba postuzenia sie nim w przyszlo$ci przy
realizacji przez pozwanych zaméwien dekoracji $wiatecznego oéwietlenia. (twierdzenie

pozwanych niezaprzeczone przez powodke k.682, korespondencja stron k.132-137)

Wykonujac, oferujac do sprzedazy i reklamujac elementy o$wietlenia ulic pod
nazwa, kula $niezna | pompon S 1 1 wspdlnicy spélki cywilnej O w G naruszaja prawa
wylaczne M do wzoru Wspélnoty zarejestrowanego w OHIM pod nr 000680665-0009.
Ksztalt kuli uzyty we wzorze 1 odzwierciedlony w kwestionowanym produkcie sa
1dentyczne, tworza, go podobnej dlugoséci promienie, wykonane z elementéw oswietlenia.
Wzor powddki 1 produkt pozwanych nie wywoluja odmiennego ogdlnego wrazenia na
zorientowanym uzytkowniku, ktérym jest osoba zajmujaca sie sprzedaza produktéw
oSwietleniowych, lub nabywajaca je na potrzeby dekoracji miejsc publicznych, dobrze

obeznana z wzornictwem przemystowym w tej dziedzinie.

Produkt wytwarzany przez pozwanych i oferowany pod nazwa, Zyrandol zasadniczo
rézni sie w ogblnym ogladzie od wzoru Wspdlnoty zarejestrowanego pod nr 000680665-
0015. Liaczy je jedynie uzycie dwoch elementéw — czaszy 1 walca, ktore jednak w
ksztaltach, liniach i proporcjach oraz we wzajemnym usytuowaniu réznia sie od siebie. We
wzorze powoOdki czasza znajduje sie w dolnej czesci, jest plytsza, sprawia wrazenie 1zejsze]
od glebokiej czaszy usytuowanej w gérnej czeéci Zyrandola pozwanych. Walec we wzorze
jest wezszy, rownomierne rozmieszczenie punktéw $wietlnych nadaje mu wrazenie
elegancji, dodatkowo podkreslane umieszczeniem we wnetrzu roéznej wielkosci kul
(bombek). U szczytu jest on zakonczony w formie szpica, przydajacego wzorowi cechy
lekkos$ci. Walec w produkcie pozwanych jest krotszy, szerszy, pltasko zamkniety pozioma
linia, przez to bardziej masywny, ciezki. Punkty $wietlne nieregularnie rozmieszczone na
przewodach sprawiaja wrazenie wykonania z drutu kolczastego.

Produkt pod nazwa Zyrandol zasadniczo rézni sie od wzoru przemyslowego
powodki, wywolujac na zorientowanym uzytkowniku calkowicie odmienne og6lne
wrazenie. Jego wytwarzanie 1 oferowanie — w przedstawionej postaci — nie narusza praw
M z rejestracji wzoru wspélnotowego nr 000680665-0015. (ocena dokonana przez Sad na

podstawie zaoferowanych mu dowodéw z dokumentéw urzedowych i fotografii)

Powyzsze okolicznoéci, istotne dla rozstrzygniecia sporu ustalone zostaly w oparciu

o wyniki przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego.



Fakt prowadzenia przez strony dzialalnoSci gospodarczej, decydujacy dla okreSlenia
trybu wlaéciwego dla prowadzonego postepowania, wynikal w sposdéb niewatpliwy z
zaswiadczenia o wpisie S 1 I wspdlnikéw spoétki cywilnej O w G do rejestru dzialalnosSci

gospodarczej oraz z odpisu z rejestru handlowego dotyczacego M GmbH w 1.

Pozwani nie kwestionowali, naleznych jej z rejestracji w OHIM, praw powddki do wzoréw
Wspdlnoty, ktore takze wynikaly z przedstawionych Sadowi éwiadectw rejestracji. Nie
przeczyli réwniez okoliczno$ci wytwarzania i1 oferowania kwestionowanych elementow
o$wietlenia 1 dekoracji ulic, w zakresie w jakim M zarzucala im naruszenie

przystugujacych jej praw wytacznych 1 popelnienie czynéw nieuczeciwej konkurencji.

Ze wzgledu na charakter sprawy, w pierwszym rzedzie nalezalo rozstrzygnaé o
zasadno§ci zawartych w pozwie wzajemnym zadan stwierdzenia niewazno§ci wzoréw
Wspdlnoty zarejestrowanych na rzecz M pod numerami 000680665-0015 1 000680665-
0009. W tej mierze Sad Wspdélnotowych Znakéw Towarowych i1 Wzoréw Przemyslowych

zwazyl :

Przepis art. 85 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w
sprawie wzorow wspolnotowych (Dz.UUE.L.02.3.1, z 5 I 2002 r. Dz U.UE.L.02.3.1)
stanowl, ze uniewaznienia wzoru dochodzi¢ mozna wystepujac ze stosownym wnioskiem do
Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub w trybie pozwu wzajemnego w sprawie o
naruszenie. W tym przypadku nie ma zastosowania obowiazujacy w sprawach wszczetych
po dniu 20 IIT 2007 r., art. 47914 § 3 k.p.c., wylaczajacy dopuszczalno$é zglaszania pozwu

wzajemnego w postepowaniu szczegélnym w sprawach gospodarczych.

Z art. 85 rozporzadzenia wynika domniemanie waznos§ci wzoru Wspoélnoty. Przepis
ten stanowl w ust. 1., ze w postepowaniu w sprawie o0 naruszenie wzoru zarejestrowanego
sady uznaja go za wazny. Jezeli w toku postepowania wywolanego pozwem wzajemnym
wazno$¢ wzoru zostanie zaprzeczona, sad, uznajac, ze jedna z przyczyn wymienionych w
art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznoéé. (art. 86 ust. 1a) W
przeciwnym razie, oddala powédztwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b) Zgodnie z art. 25 ust. 1,
wzor wspolnotowy moze zostaé uznany za niewazny, m.in. gdy :

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

b. nie spelnia wymogéw art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalna definicje wzoru wspdlnotowego. Jego cecha
charakterystyczna, jest odmienne ujecie w stosunku do definicji zawartych dotad w

ustawach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej. Wzorem jest bowiem postaé catego



produktu lub jego czeéci, wynikajaca w szczegodlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki,
ksztaltu, tekstury lub materialéw samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a)
Natomiast produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w
to m.in. czeéci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego (produkt ztozony sklada sie
z wielu czeéci, dajacych sie zastepowaé umozliwiajac rozlozenie 1 ponowne zlozenie
produktu), opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma
typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych. Krajowe prawo z rejestracji
wzoru przemystowego ogranicza sie do wytworéw tego rodzaju, dla ktérych nastapito
zgloszenie, natomiast przepisy rozporzadzenia, regulujac zakres ochrony, nie odnosza go

ani nie ograniczaja do produktu, w ktorym wzor jest uprzedmiotowiony.

Wyglad (postaé) przejawia sie zatem w zewnetrznych cechach charakterystycznych
produktu, w jego formie, uksztaltowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajacym sie
w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wlasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego

charakterystyczne cechy, ktére sa wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego

uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty.

w Ochrona znakow towarowych, wzorow przemysfowych i oznaczen geograficznych w
Polsce po akcesji do Unii Furopejskiej. UPRP W-wa 2004 .56, 57, Ochrona wzoréw
przemysfowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Wzér Wspélnoty podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada
indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Obydwie wymienione przestanki musza wystepowaé
lacznie. Zarejestrowany wzor Wspdlnoty uwaza sie za nowy, jesli wzor identyczny nie
zostal udostepniony publicznie przed datq zlozenia wniosku o rejestracje lub, jesli
wystapiono o pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 5 ust.1b) Uwaza sie, ze wzér
udostepniono publicznie, jezeli zostal on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny
sposéb, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposéb ujawniony przed data
okreslong w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust.1la lub w art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy wydarzenia te nie mogly staé sie dostatecznie znane podczas zwyklego
toku prowadzenia spraw $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajacym
we Wspdlnocie. Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli zostal on
ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem

zachowania poufnoéci. (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5)

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy rdéznig sie jedynie nieistotnymi
szczegélami. (art. 5 ust.2) Ceche nowoéci rysunku czy modelu niweczy zatem wylacznie
jego identycznoéé lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegdlach w

poréwnaniu z wzorem udostepnionym wcze$niej przez publikacje rejestracji, wystawienie,



uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposob. Tylko zatem roznice cech istotnych
pozwalaja uznaé, ze porownywane wzory nie sq Iidentyczne. (tak K. Szczepanowska-
Kozlowska Zdolnosé rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 r.
5.45-50)

Zarejestrowany wzor Wspélnoty ma indywidualny charakter jesli catoSciowe
(ogélne) wrazenie, jakie wywoluje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od
wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktéry zostal udostepniony publicznie
przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub, jesli
zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ust.lb) Przy ocenie
indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody tworcy przy
opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzdr ma indywidualny charakter,
powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujgcym ogladu danego wzoru rozni sie wyraznie od wrazenia
zwigzanego z Istniejacg calosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktorego
odnosi sie wzor lub w ktorym sie zawiera, w szczegolnosci do sektora przemystu, do
ktorego nalezy, oraz stopieri swobody tworcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14

Preambuty)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest
w okreSlonej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkéw 1 modeli o charakterze
indywidualnym. Swobode te moga ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjo-

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

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 wzér rbézni sie od
wezeséniejszego rysunku lub modelu pewna, nawet duza liczba szczegdlow, jeSli mimo
wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza
znajomoéé¢ przedmiotu, uzywajacy go i postugujacy sie nim jako znawca) odnosi wrazenie,
ze widzial juz taki wzér. (déja vu)

Wzér bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silna
zdolno$é odrézniajaca go od innych, ze bedzie moégl byé zindywidualizowany przez
zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w Ochrona
znakow towarowych, wzorow przemyslowych i oznaczen geograticznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59) Wymdg, by byl to uzytkownik
zorientowany, wskazuje na koniecznosc¢ ograniczenia kregu uzytkownikow relewantnych

dla oceny ogolnego wrazenia. To zorientowanie powinno byc zatem pewnym "wyczuleniem"



takiego odbiorcy, polegajacym na swiadomosci roznej postaci przedmiotow materialnych
jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysiltku, a w efekcie skionnosci do wyboru
okreslonego produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak K. Szczepanowska-

Kozlowska Zdolnosé(...) s.45-50)

Za zorientowanego moze by¢ uwazany stalty uzytkownik produktu, ale takze ten,
ktéry 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 wlasnosci intelektualnej i
przemystowej w Unii Furopejskief — prawo wzorow przemystowych krajowych 1
wspolnotowych. nr 12/2005 s.30-37) Okreélenie zorientowany uzytkownik stanowi pewne
nawiazanie do terminu znawca uzywanego w odniesieniu do wynalazkéw (art. 26 p.w.p.).
Podobienstwo wzoréw nie musi by¢ oceniane przez ekspertow z danej dziedziny
wzornictwa, lecz wystarczy, by uczynily to osoby, ktére maja wystarczajacy zasob ogdlnej

wiedzy, aby oceni¢ wzér pod katem widzenia.

Sad podziela poglad Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uéwiadomiony)
uzytkownik to taki, ktéry jest bardziej przenikliwy 1 ma lepsza niz zwykly znajomos§é
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca, ani znawca w okreslonej
dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga
sie okre$lonych kwalifikacji, zatem nie moze nim byé nabywca (konsument) lecz osoba,
ktéra uzywa przedmiotu i posluguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to by¢
finalny uzytkownik. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemyslowych w prawie

europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6)

W okoliczno$ciach niniejszego sporu, zorientowanym uzytkownikiem produktéw
okolicznoéciowego oéwietlenia i dekoracji miejsc publicznych (ulic, placéw) bedzie osoba,
ktéra zajmuje sie ich dystrybucja, ale tez taka, ktéra ich uzywa, czesto je nabywa (np.
zarzadzajacy miejskimi przestrzeniami — budynkami, drogami, placami), rozeznana we

wzornictwie przemystowym w tej dziedzinie, panujacych trendach 1 ofercie rynkowej.

Ze wzgledu na okolicznoSciowy charakter dekoracji bozonarodzeniowych,
wzornictwo w tej dziedzinie determinuje w duzej mierze tradycja $wiateczna (choinka,
gwiazda, postaci aniotéw, éw. Mikolaja, sanki prezenty, bombki choinkowe), a takze pora
roku ($niezynki, kule &niegowe, sople, balwanki). Wzornictwo przemyslowe musi
uwzgledniaé¢ tradycyjne motywy 1 konieczno$é¢ uzywania form mozliwie prostych 1
czytelnych ze wzgledu na eksponowanie produktéw w otwartych przestrzeniach,
widocznych z pewnej odleglo$ci, w rbéznej porze dnia 1 nocy, w zmieniajacych sie

warunkach pogodowych. Pewne ograniczenia swobody twoércze] wiaza sie takze z



materialami, jakie moga byé uzywane do oéwietlenia oraz z kolorystyka (powszechnie

uzywa sie $wiatla biatego, a tylko w drobnych elementach, innych — intensywnych barw).

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzér wspélnotowy od poczatku
nie rodzit skutkéw okres§lonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostal uznany za

niewazny. (art. 26 ust. 1)

Na kwestionujacym wazno$¢ wzoru powodzie wzajemnym spoczywa, zgodnie z
zasada art. 6 k.c., obowiazek udowodnienia, ze w dacie zlozenia wniosku o rejestracje (lub
w innej dacie pierwszenstwa), wzér pozbawiony byl cechy nowoéci i/lub indywidualnego
charakteru.

Stosownie do art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest zglaszaé wnioski dowodowe.
Ma takze obowigzek dawaé wyjaénienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawdaq i
przedstawiaé dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu
obciazaja strone, ktéra nie dopelnila cigzacego na niej obowiazku. (wyrok Sadu

Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a

twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznoéci (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 dnia 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sadu dopuszczenia dowodu nie-
wskazanego przez strony ma charakter wyjatkowy. (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 I 2000
r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzedu jest prawem, a nie obowiazkiem sadu.
(postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Jedynie w wypadkach
szczegélnych sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowa. (uchwala 7 sedziéw Sadu

Najwyzszego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195)

Obowigzujaca w procesie cywilnym zasada kontradyktoryjnosci zwalnia sad
orzekajacy z odpowiedzialnoSci za rezultat postepowania dowodowego, ktorego
dysponentem sa same strony. (wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97
OSNAPiUS 1998/21/641). Uksztaltowany system kontradyktoryjnego procesu wyklucza
czynienie przez strone sadu orzekajacego adresatem dziatlan czy dochodzen w celu
uzupelnienia lub wyjasnienia jej twierdzen 1 wykrycia Srodkéw dowodowych

pozwalajacych na udowodnienie wysunietych przez nia zadan.

W niniejszym postepowaniu powodowie wzajemni, ktérych obciazal obowigzek
udowodnienia twierdzenia o niespelnieniu przez sporne wzory wspoélnotowe warunku
nowosci i indywidualnego charakteru, dowodzili niewazno$ci przedstawiajac kserokopie

wybranych przez nich kart katalogowych i wydruki ze stron internetowych. (k. 537-597)



Ich wartos¢ dowodowa byla zasadnie kwestionowana przez pozwana wzajemna. Nalezy sie
zgodzi¢ z licznymi zastrzezeniami przedstawionymi w odpowiedzi na pozew wzajemny.
Takze w ocenie Sadu, na tej podstawie nie mozna dowodnie stwierdzié¢, ze przedstawione

na fotografiach produkty pochodza sprzed lutego 2007 r.

Zaoferowane przez powodéw wzajemnych fotografie, ktérych autentycznoéci, ani
pochodzenia od okreS§lonego podmiotu 1 z oznaczonego czasu nie mozna zweryfikowad,
catkowicie wylaczaja mozliwo§é dokonania przez Sad rzetelnej, oparte] na materiale
dowodowym oceny. Powodowie wzajemni, zadajac uniewaznienia wzoréw powinni byli
przedstawié (choéby okazaé) oryginalne i kompletne katalogi, ktérych data wydania bytaby
na tyle pewna, ze pozwolilaby na wykazanie prawdziwosci twierdzenia, iz przed dniem
zgloszenia wzorow publicznie jawne byly wzory, nie wywolujace na zorientowanym
uzytkowniku odmiennego ogdélnego wrazenia. Fotografie, czy wydawnictwa powinny
znajdowaé¢ dodatkowe potwierdzenie w zeznaniach §wiadkéw lub w dokumentach
handlowych przedsiebiorstw, od ktérych pochodzity. Takich dowodéw w tym postepowaniu

jednak nie zaoferowano.

Powodowie wzajemni ograniczyli sie do zgromadzenia fotografii, nie dokonali
jednak ich krytycznej analizy, ani poréwnania ze spornymi wzorami. Nie uwzglednili faktu
zastosowania konfrontowanych wzoréw do produkeji zyrandoli, co wiaze sie z odmiennymi
niz w spornych wzorach 1 produktach funkcjami przedmiotu, a takze z réznym materialem,
z ktorego sa one wykonywane, co ma istotny wplyw na ocene ogdlnego podobienstwa. Nie
wskazali, jakie konkretnie cechy, w ich mniemaniu, decyduja o braku nowosci 1
indywidualnego charakteru. Nie zdefiniowali zorientowanego uzytkownika, ani nie

wskazali zakresu swobody twoérczej przy tworzeniu tego rodzaju wzorow.

Nalezy wyjasénié, ze opinia bieglego wnioskowana przez powodow wzajemnych
bytaby calkowicie nieprzydatna dla rozstrzygniecia o zasadno$ci zarzutu niewaznoSci.
Sformutowanie wniosku dowodowego wskazuje, ze rola rzeczoznawcy nie miata by¢é pomoc
Sadowi w ocenie zaoferowanego, w terminie okre§lonym w art. 4792 § 1 k.p.c., materiatu
dowodowego, ale przedstawienie jego wlasne] oceny opartej na znajomo$cli wzornictwa
przemystowego 1 samodzielnie wybranych przez niego przykitadach produktéw 1 wzordéw
oswietlenia. Powodowie nie uwzglednili ponadto, ze biegly sadowy w postepowaniu
cywilnym jest rzeczoznawca, a ocena ogbélnego wrazenia, jakie sprawiaja wzér Wspdlnoty 1
przeciwstawiany mu produkt, winna byé dokonana z punktu widzenia zorientowanego
uzytkownika, ktéry nie jest ekspertem w tej dziedzinie. Z tych wzgledéw, Sad postanowit o

oddaleniu wniosku dowodowego.



Oceniajac caly material dowodowy Sad uznal, ze brak dowodéw pozwalajacych
jednoznacznie stwierdzié, iz przed dniem 28 II 2007 r. znane byly 1 publicznie jawne wzory,
zgloszone do rejestracji przez M. Sad uznal, ze dowody zaoferowane przez powoddéw
wzajemnych (wydruki ze stron internetowych i kopie stron katalogowych) nie sa
wystarczajace dla obalenia domniemania o waznosci zarejestrowanych przez OHIM pod
numerami nr 000680665-0015 1 nr 000680665-0009 wzoréw Wspdlnoty, wynikajacego z

art. 85 ust. 1 rozporzadzenia.

W przekonaniu sadu, material dowodowy przedstawiony w sprawie na poparcie
zarzutu niewazno$ci wzoréw, nie moze skutecznie dowodzi¢ istnienia produktéw, czy
wzorow publicznie jawnych przed data zgloszenia jej wzordéw przez powddke. Wszystkie
zobrazowane na fotografiach produkty wywieraja na zorientowanym uzytkowniku
odmienne ogbélne wrazenie. Nieprawidlowe jest przy tym wskazywanie niektorych tylko
elementéw produktéw, ktére zostaly wykorzystane (powtérzone) we wzorze powddki,
tworzac (z innymi elementami lub w zmienionym ukladzie, przy uzyciu odmienne;j

kolorystyki, czy materialéw) oryginalna i nowa caloéé.

W braku dowodéw podwazajacych nowoéé i indywidualny charakter spornych
wzoréw Wspdlnoty, Sad oddalil powédztwa wzajemne Sil.

O kosztach procesu (zakresie powédztwa wzajemnego) Sad orzekl na zasadzie art.
98 k.p.c. — odpowiedzialnoS§ci za wynik sporu. Sad ustalil optate ostateczng na kwote 2.000

zt 1 uznat za pobrana od powodéw wzajemnych.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach 1
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 nalezne] wedlug przepiséw o
wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynno$ci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci
okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za
czynnoscl radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow pomocy
prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedul.

Zasadzajac oplate za czynnoéci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny
nakltad pracy, a takze charakter sprawy i1 wktad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie
do jej wyjaénienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia
okre$lone w rozdziatlach 3-4 stawki minimalne. Oplata nie moze byé wyzsza od

szeéciokrotnej stawki minimalnej, ani wartosci przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokoéé



stawki minimalnej zalezy od wartoéci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W
sprawach, w ktérych przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne
wynagrodzenie wynosi 840 zI. (§ 10 ust.1 pkt 18)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage 1 stopien skomplikowania, Sad uznal, ze
adekwatne do nakladu pracy pelnomocnika pozwanego wzajemnego, wykonujacego zawdd
radcy prawnego, jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokoéci. (1.680 zl i 17 zt,

tytutem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)

Rozstrzygajac o naruszeniu praw z rejestracji wzoréw Wspélnoty Sad zwazyl :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspolnotowych stworzylo ujednolicony system otrzymywania wzoru, objetego jednolita
ochrong =z jednakowym skutkiem na calym terytorium Wspdlnoty, dazac do
wyeliminowania wczeéniejszych, wynikajacych z réznorodnoSci rozwigzan w
poszczegdlnych panstwach czlonkowskich konfliktéw handlowych 1 przeszkéd w
swobodnym przeplywie towaréw. (ust. 3 art.1) Skuteczne erga omnes, prawo do wzoru
wspoélnotowego (prawo z rejestracji i prawo do wzoru niezarejestrowanego) obejmuje kazdy
wzor, ktory nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika ogélnego wrazenia od innych, juz
ujawnionych wzoréw. (art. 10 ust. 1)

W razie rejestracji w Urzedzie w OHIM, wzoér podlega ochronie w okresie 5 lat od
daty zgloszenia jako zarejestrowany wzor wspodlnotowy, o ile spelnia przestanki z art.1
ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b 1 art.6 ust.lb rozporzadzenia. Powstaje wylaczne prawo z
rejestracji, polegajace na uzywaniu 1 zakazywaniu osobom trzecim uzywania wzoru, w
szczegblnosel : wytwarzania, oferowania, wprowadzenia do obrotu, importu 1 eksportu lub
uzywania produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzoér, lub skladowania
takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie wyznacza zakres uprawnien wynikajacych z rejestracji wzoru.
Korzystaniem jest wytwarzanie (making) produktu, w ktérym wzér zostal ucieleéniony lub
do ktérego zostal zastosowany. Oferowanie produktu dotyczy nie tylko umowy kupna /
sprzedazy ale réwniez wynajmu, dzierzawy czy innego przekazania produktu, majacego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko nalezy rozumieé¢ zwrot uzycie produktu,
ktére obejmuje takze wystawy czy pokazy, o ile prowadzi to do zaklécenia normalne;j
ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego. Natomiast skladowanie nie powinno by¢é
Interpretowane rozszerzajaco, stanowl ono naruszenie prawa z rejestracji tylko wéwczas,

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



Z rejestracji wzoru Wspolnoty wynikaja roszczenia zakazowe wzgledem osoby,
ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu,

czy przechowujac produkty, w ktérych inkorporowany jest wzor.

Zgodnie z art. 10, wzér podlega ochronie w takim zakresie w jakim wywoluje u
zorientowanego uzytkownika inne ogdlne wrazenie (ust. 1), nalezy przy tym wziaé¢ pod
uwage stopien swobody twércy przy opracowywaniu wzoru (ust. 2). Dla oceny naruszenia
(grozby naruszenia) istotne jest zatem ustalenie, ze wzér ucieleéniony w produkcie
pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru Wspdlnoty, ze
nie wywoluje on u zorientowanego uzytkownika innego ogélnego wrazenia, uwzglednia sie

przy tym stopien swobody tworcy przy jego opracowywaniu.

Zakres ochrony wzoru okreslaja cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego w
dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wylacznie takie cechy, ktére

moga__ byé postrzegane zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu

Europejskiego 1 Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorow, w wersjl

angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Zakres ochrony zarejestrowanego wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda
projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wowczas stosunkowo niski stopien
podobienstwa moze stanowié¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istnieja,
obiektywne przyczyny, dla ktérych wystepujace podobienstwa bylyby konieczne ze wzgledu
na brak swobody twérczej 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
wzorow przemyslowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)
Wzory nalezy poréwnywac, majac na wzgledzie cechy nowe, nie za$ elementy znane i
ogolnie dostepne. Nie nalezy do treSci prawa np. z elementdéw folkloru czy uksztattowanych
historycznie stylow. Prawo z rejestracji nie obejmuje zatem wlasciwoSci wzoru, ktore sa
wlasnoécia publiczna, a tylko nowe, istotne jego cechy. Istnienie takie samego ogdlnego
wrazenia nie zawsze przesadza o nasladownictwie; czesto jest nieunikniong konsekwencja,
sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest inspirowany sztuka Iludowa lub silnie
zdeterminowany przez jego funkcje uzytkowa. Nie byloby zatem celowe generalne
rozciggniecie wylacznosci plynacej z prawa z rejestracji wzoru na wszelkie wzory

sprawiajace podobne ogdélne wrazenie.

W sprawach wzoréw wspélnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w

zakresie przepisOw prawa materialnego jak 1 procesowego, stosowanych do tego samego



rodzaju postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru

przemystowego.

Uznajac, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw
z rejestracji wzoru Wspdlnoty sad stosuje, jeSli nie stoja temu na przeszkodzie wazne

powody, nastepujace $rodki :

a. zabraniajace pozwanemu kontynuowania dziatan, ktére naruszaja lub groza
naruszeniem

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialdéw 1 narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do

wytworzenia podrobionych dobr, jezeli ich wtasciciel wiedzial do jakich celow byty
uzyte lub w okreslonych okoliczno§ciach byto to oczywiste,

d. wszelkie érodki pozwalajace na nalozenie innych sankeji, odpowiednich w
okreslonych okolicznoéciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym
réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktérym

naruszenie miato miejsce lub istnieje grozba jego popelnienia. (art. 89 ust.1)

Sad w sprawach wzoréw wspélnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym,

niezbedne érodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okre$lonych w ust.1. (ust.2)

Oceniajac przeciwstawione sobie wzor Wspdlnoty nr 000680665-0009 oraz produkt
wytwarzany 1 oferowany przez pozwanych gltéwnych pod nazwa kula $niezna / pompon
mozna stwierdzi¢, bez zadnych watpliwoéci, ogdlne podobienstwo ich ksztaltu 1 proporeji, a
takze materialow 1 kolorystyki. Produkty S 1 I nie wywoluja na zorientowanym
uzytkowniku odmiennego ogblnego wrazenia od tego jakie wywoluje zarejestrowany na
rzecz M wzér Wspélnoty nr 000680665-0009. Stwierdzajac fakt naruszenia przez

pozwanych praw powddki z rejestracji tego wzoru Sad :

7. nakazal S 1 I wspoélnikom spétki cywilnej O w G zaniechanie produkowania 1
wprowadzania do obrotu oraz reklamy dekoracji §wietlnej identycznej lub podobnej do
wzoru Wspdlnoty zarejestrowanego na rzecz M GmbH w I w Urzedzie Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnetrznego (OHIM) w Alicante pod numerem 000680665-0009

(nazwa handlowa Snow Ball);

8. nakazal pozwanym usuniecie skutkow naruszenia przez wycofanie z obrotu, a
nastepnie zniszczenie nalezacych do nich dekoracji §wietlnych identycznych lub
podobnych do wzoru Wspdlnoty zarejestrowanego w OHIM pod numerem 000680665-

0009 - w terminie miesigaca od dnia uprawomocnienia sie wyroku;



Podstawe prawnag tego rozstrzygniecia stanowig przepisy art. 89 ust.la oraz ust.2
rozporzadzenia w zw. z art. 286 ustawy z 30 VI 2000 r. Prawo wlasnoSci przemyslowej.

Sad odnidést obowigzek okreslony w pkt 2. do nalezacych do pozwanych dekoracji

§wietlnych, nie za§ do wszystkich, jak chciala tego powdédka. Wyznaczyl tez miesieczny
czas na wykonanie obowigzku, uznajac termin 7-o dniowy za nieadekwatny do realiéw

dziatalno$ci gospodarczej.

Sad oddalil pow6dztwo odnoszace sie do wzoréw Wspélnoty :

v nr 000316906-0029 (nazwa handlowa Angelino) ze wzgledu na niekwestionowana
przez powoddke jednorazowo$¢ naruszenia przed wniesieniem pozwu 1 niewykazanie

istnienia grozby ponownego naruszenia w przyszlosci prawa z rejestracji,

v nr 000680665-0015 (nazwa handlowa Candela Olimpia) ze wzgledu na niestwierdzenie
naruszenia prawa z rejestracji wobec wywolywania przez produkt pozwanych na

zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzor powodki.

Odnoszac sie do zarzutéw opartych na przepisie art. 3 ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji Sad zwazyt :

Ustrd) gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na zasadach wolnosci
gospodarczej i swobody konkurencji. Kazdy przedsiebiorca funkcjonujacy na rynku moze
podejmowaé dzialania zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéw — nabywecoéw
oferowanych przezen towaréw i ustug. Dziatania konkurencyjne, bez wzgledu na to jak
dotkliwe skutki moga wywiera¢ w sferze intereséw innych uczestnikow obrotu, sg co do
zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile sa one
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub tez podwazaja fundamenty konkurencji
jako takiej. (por. : Wojciech Pyziol, Anna Walaszek-Pyziot Czyn nieuczciwej konkurencji

(analiza pojecia). Przeglad Prawa Handlowego 1994/10/1)

Konkurencyjne sa wylacznie dzialania zewnetrzne, adresowane do innych
uczestnikow wymiany rynkowej, majace na celu zdobycie klientéw dla oferowanych przez
nich towaréw przez zwiekszenie wlasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie cudze;j.
Zagrozenie intereséw innych uczestnikéw rynku musi mie¢ charakter bezposredni i
realny. Musza one byé zdolne do wywarcia wplywu na innych przedsiebiorcéw-
konkurentéw (albo na konsumentéw), zdolne niekorzystnie oddzialywaé na ich sytuacje,

naruszajac ich interesy gospodarcze.



O naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna méwié¢ wowcezas, gdy na skutek
dziatania konkurencyjnego nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa
mozliwoéci nabywania lub zbywania débr badz ustug. Decyduje o tym sposdéb, w jaki
dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéow. Zwazywszy, ze prawa
przedsiebiorcy uczestniczacego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom
dzialan nieuczciwie konkurencyjnych stuzyé bedzie roszczenie o ich zaniechanie i
naprawienie szkody. Obowigzek wskazania 1 udowodnienia istnienia takiego zagrozenia
obcigza wystepujacego z zarzutem nieuczciwe] konkurencji. Deliktowy charakter
odpowiedzialno$ci nieuczciwego konkurenta uzasadnia takze obciazenie powoda
obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego. (art. 415 i art. 361

§ 1 wzw. z art. 6 k.c.)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie 1 zwalczanie nieuczciwe] konkurencji w dziatalno$ci gospodarczej - w
interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz klientéw (art. 1) i nie moze byé traktowana
jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogéle, w celu zachowania
dominujacej pozycji. (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa
281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z przepisem art. 3, czynem nieuczciwe] konkurencji jest dzialanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego
przedsiebiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji sa w szczegélnoéci:
wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa, fatszywe lub oszukancze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towaréw albo ustug, wprowadzajace w blad oznaczenie
towaréw lub uslug, naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianie do rozwigzania
lub niewykonania umowy, nasladownictwo produktéw, pomawianie lub nieuczciwe
zachwalanie, utrudnianie dostepu do rynku, przekupstwo osoby pelniacej funkcje
publiczna, a takze nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedazy
lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie dziatalnoSci w systemie konsorcyjnym.
(ust. 2)

Uznanie dzialania za czyn nieuczciwe] konkurencji warunkowane jest
kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek :

R/

¢ czyn ma charakter konkurencyjny,
*» narusza lub zagraza interesowl innego przedsiebiorcy lub klienta,
% jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
Jak stusznie stwierdzil Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 22 XI 2000 r. (I

ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze byé

uznane za czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego



przepisu objete sa bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktore zagrazaja,
lub naruszaja interes przedsiebiorcy. Naruszenie interesu przedsiebiorcy nastepuje
woéwczas, gdy dzialania (zaniechanie) konkurenta powoduja pogorszenie lub brak
spodziewanej poprawy mozliwoéci nabycia lub zbytu oferowanych débr i ushug. (tak tez:
Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3
u.z.n.k.), Uniwersytet Jagiellonski, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r.
s.156-161)

Naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowigzujacych
przepiséw, w szczegdlnoSci u.z.n.k., przepisOw o przeciwdzialaniu praktykom
monopolistycznym, o ochronie débr osobistych, prawa wtasnoéci, praw autorskich, ochrony
konsumentéw, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje, w znaczeniu okreslonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumieé¢ jednak
nalezy podobnie do zasad wspolzycia spolecznego. Sq to zatem normy moralne I
zwyczajowe stosowane w dzialalnosci gospodarczej. Normy te mogg sie wiec odnosi¢ do
Innych stosunkow spolecznych niz typowe zasady wspolzycia spofecznego na tle kodeksu
cywilnego. O tym, czy dane dzialanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje
caloksztalt okolicznosci, a zwilaszcza cel, uzyte Srodki 1 konsekwencje przedsiebranych
dzialan. Czyn sprzeczny z prawem nie musi byc zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami,
gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajow
powazne znaczenle mogg miec ustalane przez organizacje samorzgdu zawodowego kodeksy
etyczne. (tak: Marian Kepinski Problemy ogélne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojecie dobrych
obyczajéow odczytuje sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiagzujacym
wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow w ogdle lecz do zachowania przedsiebiorcéw
w dzialalnoéci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z punktu widzenia ogdlnych
zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowilo poczucie godnosci ogétu ludzi
mys$lacych sprawiedliwie 1 stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i
zwyczajowe stosowane w dzialalnoéci gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sadu
Najwyzszego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit.
5.127-144)

Sad podziela reprezentowany w doktrynie poglad, iz przepis art. 3 ust. 1 w sposéb
ogolny okreéla czyn nieuczciwe] konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przykladowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., ktére nalezy wyktada¢ w ten
sposob, ze ogblne okre§lenie czynu nieuczciwe] konkurencji 1 przepisy czyn ten

uszczegbdlawiajace pozostaja w nastepujacych wzajemnych relacjach :



< wymienione w ustawle czyny nieuczciwe] konkurencji nie tworza zamknietego
katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uznaé takze dziatanie niewymienione

w art. 5-17, jezeli tylko spelnia ono przestanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

% wymagania wskazane w definicji czynu nieuczciwe] konkurencji odnosza sie do
czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spetnia wiec funkcje korygujaca w
stosunku do przepiséw typizujacych czyny nieuczciwe) konkurencji. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spelnia przeslanki z art. 5-17, w rzeczywisto$ci jednak
dzialanie nie wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawnoéci) uznanie

go za czyn nieuczciwe) konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwe] konkurencji wymagaé bedzie
ustalenia, na czym ono polegalo 1 zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez
przypisanie mu cech konkretnego deliktu z Rozdzialu 2. u.znk. (Czyny nieuczciwej
konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajacego hipotezie art. 3

ust. 1.

Wskazujac przepis art. 3 u.z.n.k., jako podstawe zarzutu dopuszczenia sie czynu
nieuczciwe] konkurencji, powédka powinna bylta zdefiniowaé jakie dzialanie pozwanych,
majace charakter konkurencyjny, bezprawne (sprzeczne z prawem lub naruszajace dobre
obyczaje) bezpoérednio godzi w jej interesy gospodarcze. Zdaniem Sadu, M nie wywiazala
sie z tego obowigzku. Nie skonkretyzowata na czym miatby polegac zarzucany pozwanym
czyn nieuczciwe] konkurencji, spelniajacy ogélne warunki wymienione w klauzuli
generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Tezy formulowane w motywach pozwu 1 w replice wobec
odpowiedzi na pozew nieodmiennie nawigzuja do naruszenia praw wylacznych, co jest
catkowicie zrozumiale, poniewaz to ich ochrona jest wlaéciwa dla nalezytego
zagwarantowania intereséw powodki. W sytuac)ji nieprowadzenia przez M - bezposrednio -
dziatan na terytorium Polski, nie moze ona skutecznie stawia¢ pozwanym zarzutu
godzenia w jej pozycje na tym rynku. Zarzut pasozytniczego korzystania z wzordéw
wspélnotowych, podlega natomiast ocenie na gruncie rozporzadzenia i prawa wlasnosci

przemystowej, nie za$ pod katem jego zgodnosci z regutami uczciwej konkurencji.

Pozwani slusznie zarzucali, ze sam fakt naruszenia praw wylacznych (praw z
rejestracji wzoréw Wspélnoty) nie daje podstaw do stawiania im zarzutu dopuszczenia sie
czynu nieuczciwej konkurencji. Relacje pomiedzy przepisami rozporzadzenia Rady (WE) nr
6/2002 1 prawa wlasnosci przemysfowej — z jedne] strony, a przepisami ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — z drugiej, przemawiaja za sieganiem po te ostatnig

dopiero wéwcezas, gdy prawa wylaczne powddki nie sa nalezycie chronione, gdy, odmienne



od przestanek naruszenia praw z rejestracji, cechy bezprawnego dzialania pozwanych

uzasadniaja korzystanie z tych wlasnie unormowan.

7 okoliczno$cl niniejsze] sprawy, zgodnie przedstawianych przez strony procesu,
wynika, ze zadanie od pozwanych zaniechania zarzucanych im czynéw nieuczciwe]
konkurencji przystugiwaé moze nie M, ale jej spoélce cérce, ktéra sprzedaje w Polsce
produkowane i oferowane przez powodke produkty. M jest samodzielnym podmiotem
prawnym 1 gospodarczym. Z twierdzen powodki, ani z zaoferowanych przez nia dowodéw
nie wynika, ze dziala ona w interesie 1 na rzecz M.

M nie dysponuje prawami wylacznymi, ale uzywajac wzoréw wspdlnotowych w
Polsce jest konkurentem S i I, ktérych dzialania moga mieé bezpos$redni wplyw na interesy
gospodarcze polskiej spétki. Ewentualne naruszenie przez pozwanych prawa lub dobrych
obyczajéow pozwalaloby na postawienie im zarzutu dopuszczenia sie czynu nieuczciwe]
konkurencji 1 uzyskania ochrony, ktérej nie zapewniaja M przepisy regulujace kwestie
praw z rejestracji wzoréw wspdlnotowych. Zarzutu nieuczciwej konkurencji, tak jak on
zostal sformutowany, nie moze skutecznie stawia¢ M, ktéra w pelnym zakresie korzysta z

przystugujacych jej praw wylacznych, domagajac sie w tym procesie ich ochrony.

Takze polskiej spéiki 1 relacji z nig pozwanych dotycza twierdzenia o dziataniach
podejmowanych w postepowaniach przetargowych. Zdaniem Sadu, szeroko opisywane
przez strony okoliczno$ci i1 oferowane dowody nie maja istotnego znaczenia dla
rozstrzygniecia niniejszej sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c. Wtasciwymi do ich oceny sa
organy rozstrzygajace o waznoéci przetargéw i zawieranych w ich wyniku uméw (w trybie
ustawy z dnia 29 I 2004 r. prawo zamowiern publicznych) lub sad rozstrzygajacy
ewentualny spor M z S 1 I. Czyniac ustalenia w tej sprawie Sad ograniczyl sie wiec
wylacznie do (bezspornych) okolicznoéci faktycznych uzywania przez pozwanych
wspolnotowych wzorow powddki, ktore poddat ocenie z punktu widzenia powotanych wyzej

przepiséw prawa.

Godzi sie przy tym zauwazy¢é, ze powédka wystepujac z, opartym na podstawie art.
18 u.zn.k., zadaniem opublikowania przez pozwanych oéwiadczenia o przeproszeniu,
odnosi je w istocie do naruszenia jej praw z rejestracji wzoréw wspdlnotowych.
Tymczasem, majacy zastosowanie - jako sposéb usuniecia naruszenia praw wylacznych -
przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzadzenia
przewiduje w takim przypadku wylacznie podanie do publicznej wiadomosci orzeczenia lub
informacji o nim. Zadanie przeproszenia za naruszenie praw do wzoru wspélnotowego nie
ma wiec prawnego uzasadniania. Brak takze podstaw prawnych do zadania - na tym
etapie postepowania - upowaznienia do zastepczego wykonania obowiazku opublikowania

oSwiadczenia o przeproszeniu.



Uznajac zarzut popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji za nieuzasadniony (a
contrario art. 3 u.z.n.k.) Sad postanowil o oddaleniu zadania sformulowanego w pkt 3.

pozwu gléwnego.

O kosztach Sad orzek! na zasadzie art. 100 zd.2 k.p.c., obciazajac nimi w calosci
powodke gléwna, ktorej bardzo rozbudowane roszczenia zostaly uwzglednione w
niewielkiej zaledwie czeéci. Sad ustalil oplate ostateczna na kwote 3.000 zI (art. 15 ust. 3
ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych). Jej nieuiszczona,

czed - 2.000 zt, obowiazana jest uiéci¢ powodka gtéwna, zgodnie z art. 16 ustawy.

Sad obciazyl takze powddke gléwna obowigzkiem zwrdcenia pozwanym gtéwnym -
solidarnie - kosztow zastepstwa procesowego, uznajac, ze adekwatne do nakladu pracy
pelnomocnika, wykonujacego zawodd radcy prawnego, bedzie wynagrodzenie w dwukrotnej

minimalnej wysokoseci - 1.697 zl.



