Sygn. akt XXII GWwp 21/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2012 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Grzegorz Pilecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 23 kwietnia 2012 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa (...) Spoltki Akcyjnej w Z.

i (...) GmbH z siedziba w W. (Niemcy)

przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialno$cia w G.

- 0 ochrone praw z rejestracji wzordéw wspolnotowych i zaptate

1.
oddala powodztwo;
2.

zasadza od powoda (...) Spolki Akcyjnej w Z. na rzecz pozwanego (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$ciag w G.
kwote 4.337 (cztery tysiace trzysta trzydzieéci siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

3.

zasgdza od powoda (...) w W. na rzecz pozwanego (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia w G. kwote 2.537
(dwa tysiace piecset trzydziesci siedem) zlotych, tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

4.

zwraca (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia w G. z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 3.000 (trzy
tysigce) zlotych uiszczong w dniu, 3 czerwca 2011 r., zaksiegowana pod pozycja WB 1200108/0027/2011, tytulem
niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii bieglego.

Sygn. akt XXII GWwp 21/10

UZASADNIENIE

(...) Spotka Akcymaw Z. 1 (...) GmbH w W. wniosly o :
1.



zakazanie (...) spoOlce z ograniczong odpowiedzialnoScia w G. naruszania praw (...) z rejestracji wzorow
wspolnotowych o numerach (...)- (...) i (...)- (...) oraz naruszania praw (...) S.A. z licencji na korzystanie z tych
wzorow przez wytwarzanie, reklamowanie, w tym za poSrednictwem Internetu, oferowanie, w tym za posrednictwem
Internetu, wprowadzanie do obrotu oraz skladowanie w tych celach szybkozgrzewalnych pap asfaltowych, w tym
pap wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (..), (.0, (..), (..,
charakteryzujacych sie dodatkowymi réwnoleglymi paskami bitumu o nieciaglej linii na spodniej stronie papy,
usytuowanymi wzdluznie, poprzedzielanymi paskami nieklejacymi;

2.

nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, jego
tresci, w czasopismach branzowych: miesiecznikach Murator i Materialy budowlane, w kazdym z tych czasopism na
IV stronie oktadki, w formacie A4, z jednoczesnym upowaznieniem powo6dek do opublikowania tresSci wyroku na koszt
pozwanej w przypadku niewykonania przez nia tego obowiazku;

3.

nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt, na jej stronie internetowej, w terminie 60 dni od dnia
uprawomocnienia sie orzeczenia, tre$ci wyroku w formie informacji pojawiajacej sie natychmiast po otwarciu strony
glownej o wielkoSci co najmniej 1/2 powierzchni strony, widocznej przez co najmniej 9o sekund, przez okres co
najmniej 90 dni;

(...) w W. wniosla ponadto o :
4,

zobowigzanie pozwanej do usuniecia skutkéw naruszen przez zajecie i wycofanie z obrotu, a nastepnie zniszczenie,
na jej koszt szybkozgrzewalnych pap asfaltowych, charakteryzujacych sie dodatkowymi paskami bitumu o nieciaglej
linii na spodniej stronie papy, usytuowanymi wzdluznie, poprzedzielanymi nie klejacymi paskami, w tym modeli (...),
(o), (), G2, (), (o), (l)), (il (l)), (Lo )oraz przez zajecie / zniszcezenie wszelkich materialow reklamowych (takich
jak ulotki, katalogi, cenniki itp.) dotyczacych wyzej opisanych produktow,

za$ (...) Spolka Akcyjna w Z. wniosla o :
5.

zobowigzanie pozwanej do zaplaty na jej rzecz kwoty 1.406,91 zl, jako naprawienie szkody.

W uzasadnieniu powo6dki powolaly sie na stuzace (...) prawa do wzoréw wspoélnotowych, przedstawiajacych okladziny
dachowe, zarejestrowanych w OHIM 3 VIII 2007 r. pod numerami (...)- (...) do (...)- (...), a takze na zawartg przez
nie 2 XI 2007 r., umowe licencji niewylgcznej na korzystanie z tych wzorow przez (...) S.A.

Zarzucily, ze spolka z o.o. (...) wytwarza, oferuje, wprowadza do obrotu i reklamuje szybkozgrzewalne papy asfaltowe
(Co)y G,y oy Gy o), o)), Cld) (a0, (ll), inkorporujace wzory przemystowe bedace wiernym odbiciem wzorow
wspolnotowych o numerach (...)- (...) i (...)- (...). Charakteryzuja sie one usytuowanymi réwnolegle do siebie i
wzdluznie w kierunku rozwijania papy, pasami czarnego bitumu stuzacego do klejenia papy do podloza, identycznej
szeroko$ci, niecigglymi, przy czym przerwy w ciagloéci paséw w produkcie pozwanej sa minimalne. Pasy bitumu
przedzielane sa - identycznej szerokosci - pasami pozbawionymi zdolnosci klejenia.

Wzoér stosowany przez (...) nie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku odmiennego wrazenia, niz wzory
wspoélnotowe zarejestrowane na rzecz (...), powédkom shizg wiec roszczenia zakazowe i zadanie usuniecia skutkéw
dotychczasowych naruszen. Niezaleznie od tego, pozwana dopuszcza sie wzgledem (...) S.A. czyndéw nieuczciwej
konkurencji, ktére jednak nie sa podstawa zadnego z dochodzonych roszczen. (k.3-36 i k.22-134 akt sygn. XXII GWwp
18/10)



(...) spotka z o.0. w G. wniosla o oddalenie powédztwa i zasqdzenie na jej rzecz zwrotu kosztow
procesu. Zarzucila, ze wzory (...) nie spelniaja wymogéw nowosci i indywidualnego charakteru. Zaprzeczyla
naruszaniu praw z rejestracji, przekonujac, ze wzory przemyslowe zawarte w jej produkcie nie sa podobne do
wzorow wspoélnotowych nr nr (...)- (...) i (...)- (...), wywierajac na zorientowanym uzytkowniku odmienne ogblne
wrazenie. Zwracala uwage na elementy funkcjonalne produktu, w ktérym wzory te zostaly zawarte, technologie jego
wytwarzania oraz ograniczony zakres swobody tworczej projektanta. Wskazywala na renome swego przedsiebiorstwa
ijego produktow.

(k.55-359)

Postanowieniem wydanym w dniu 25 I 2011 r. Sad oddalil wnioski powddek o udzielenie zabezpieczenia i zobowiazanie
pozwanej do udzielenia informacji. (k.360, 366-374)

Jakkolwiek w motywach pozwu znalazly sie zarzuty dotyczace naruszenia przez spoétke (...) regul uczciwej konkurencji,
Sad nie czynil ustalen faktycznych w tym zakresie. Zar6wno jednoznacznie sformulowane roszczenia, jak i wskazane
przez zawodowego pelnomocnika ich podstawy prawne odnosza sie bowiem do praw z rejestracji wspolnotowe;j.
Ewentualne nawet stwierdzenie naruszenia interesow gospodarczych spolek (...), wykluczaloby uwzglednienie
powddztwa na tej podstawie, bez naruszania normy wynikajacej z art. 321 k.p.c.

Sad ustalil, ze :

(...) S.A. i(...) sa czlonkami miedzynarodowej grupy (...), bedacej §wiatowym liderem rynku rolowanych materialtow
hydroizolacyjnych, dzialajacej od 1876 r. (...) produkuje materialy budowlane, w szczegdlnosSci pokrycia dachowe,
aktualnie oferujac m.in. papy bitumiczne (w tym w technologii (...) i (...) ), gonty, masy bitumiczne, Srodki do
gruntowania, folie dachowe, membrany paraizolacyjne, systemy rynnowe, lekkie pokrycia dachowe (dachéwka D.),
lekkie zadaszenia (F.) i wiaty wielofunkcyjne (C.), systemy kominowe i systemy do izolacji obiektéw inzynierskich.

(...) jest na rynku niemieckim postrzegana jako przedsiebiorstwo innowacyjne, oferujace zaawansowane
technologicznie rozwigzania i produkty wysokiej jakoSci. (...) jest marka rozpoznawang przez dekarzy, producentow
materialow i wykonawcow budowlanych, wéréd ktorych cieszy sie uznaniem z uwagi na jako$é i innowacyjnos$é,
wielokrotnie nagradzanych, produktéow. Powstala w 1974 r., jako Przedsiebiorstwo (...), (...) S.A. w Z. rozpoczela
produkcje pap modyfikowanych w 1993 r. Obecnie jest liderem, tworzonej przez 6 spolek, (...) Grupy (...), glownym
dostawca materialow hydro- i termoizolacyjnych oraz pap modyfikowanych w Polsce. (bezsporne — tak tez materialty
informacyjne i reklamowe, wydruki ze stron internetowych k.56-85 akt sygn. XXII GWwp 18/10)

Wzory wspolnotowe nr (...)-(...)inr (...)- (...) zostaly zarejestrowane przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
w Alicante 3 VIII 2007 r. na rzecz (...) dla okladzin do dachéw (produkt w klasie 25.01 klasyfikacji lokareniskiej -
materialy budowlane), o czym opublikowano 4 IX 2007 r. Powodce stuza takze prawa do szesciu innych podobnych
wzorow wspoélnotowych nr (...)- (...) - (...)- (...). (bezsporne — tak tez $§wiadectwa i wydruki z bazy OHIM k.155-173,
44-55 akt sygn. XXII GWwp 18/10)

W dniu 2 XI 2007 r. powodki zawarly umowe licencji niewylacznej na korzystanie przez (...) S.A. z wzoréow
wspolnotowych o numerach od (...)- (...) do (...)- (...). (bezsporne — tak tez umowa k.37-38) Nastepnie za$ spolka ta
uzyskala zgode (...) na wystapienie z powddztwem o naruszenie tych wzoréw. (bezsporne — tak tez o§wiadczenie k.39)

(...) sp. z o0.0. z siedziba w G. dziala na rynku pap zgrzewalnych i dachéwek bitumicznych. Od poczatku jest
nastawiona na innowacyjno$¢, notujac stalty rozwoj, wzrost produkeji i zatrudnienia. Spétka zostala uhonorowana
licznymi nagrodami i wyrdéznieniami. (bezsporne — tak tez certyfikaty jakosci i nagrody k.95-102) Podejmuje dzialania
reklamowe i promocyjno-marketingowe w odniesieniu do swych produktéw. (bezsporne — tak tez faktury za materialy



i ustugi reklamowe k.146-149, materialy informacyjne i promocyjne, reklamy prasowe k.150-154, k.86-119, faktury
sprzedazy papy k.120-131, informator k.334-335)

Spélka (...) produkuje szybkozgrzewalne papy asfaltowe ((...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (..), (...)), oferowane
w, zwinietych w rolki, wstegach o szeroko$ci 1 m i dlugos$ci 6 m. Po spodniej stronie papy znajduje sie 51 wzdtuznych
pasow bitumu wystajacego ponad jej powierzchnie na ok. 2 mm. Pasy o szerokosci ok. 1 ¢cm, ktoére oddziela wolna
przestrzen (rowki o szerokos$ci 0,85 cm), nie s3 ciagle, przerwy w nich ulozone sa w ksztalt liter W, na prawie calej
szeroko$ci pasa papy (bezsporne). Pelnig one lacznie funkcje szybkozgrzewalno$ci, hydroizolacji i mikrowentylacji.
Pasy bitumu skracaja czas wgrzewania papy w podloze, obnizajac zuzycie energii potrzebnej do stopienia powierzchni
spodniej, zapewniajac jej lepsza przyczepnos$¢ do podloza. Kanaly wentylacyjne umozliwiaja migracje pary wodnej
pod powierzchnig papy i eliminuja powstawanie pecherzy mogacych prowadzi¢ do rozszczelniania pokrycia. Po
jednej stronie wstegi papy znajduje sie pas o szeroko$ci 8 cm, stuzacy jako zaklad. (dowod: zeznania Swiadka D. P.
k.638, zeznania pozwanej — T. W. (1) k.798-801, nagranie filmowe k.797, fotografie spornego produktu k.103-109,
210-217 oraz materialy informacyjne k.86-98, wydruki ze stron internetowych k.99-112, fotografie k.113-119, faktury
k.120-126, fragment produktu pozwanej k.134 akt sygn. XXII GWwp 18/10)

Oznaczenia graficzne i, zgloszone przez pozwang 21 XII 2010 r., jako wspoélnotowe znaki towarowe, zostaly w dniu 6
VII 2011r. zarejestrowane przez OHIM pod numerami (...)i (...) dlatowaréwiustug wklasach 1, 17 (m.in. materialy do
izolacji budynkéw i ich cze$ci), 19 (m.in. bitumiczne powtoki dachowe, wyroby bitumiczne dla budownictwa, bitumy,
dachowe pokrycia niemetalowe, papa), 37 (ustugi budowlane, dekarskie, zabezpieczanie budynkow przed wilgocia) i
w klasie 42. O udzieleniu praw wylacznych opublikowano 8 VII 2011 r. (bezsporne — tak tez k.110-145)

Strony sg bezposrednimi konkurentami na rynku produkcji pap modyfikowanych i zgrzewalnych, dachowek
bitumicznych i systeméw dachowych. (bezsporne)

Na zorientowanym uzytkowniku, ktérym jest osoba wykonujaca roboty dekarskie, czesto korzystajaca do pokrywania
dachoéw z tego typu okladzin, dwuwymiarowe wzory wspoélnotowe nr (...)- (...) inr (...)- (...) oraz tréjwymiarowy wzor

przemystowy zawarty w kwestionowanym produkcie (...) ((...), (...), (...), (...), (..), (.., (.., (.., (.., (...)), wywoluja
odmienne ogdlne wrazenie.

Ze wzgledu na wlaéciwosci i funkcje produktu (szybkozgrzewalnoéci, hydroizolacji i mikrowentylacji), material, z
ktoérego jest wykonana dodatkowa warstwa spodnia (bitum) oraz maszyny i technologia produkcji, projektant tego
rodzaju wzor6w ma w znacznym stopniu ograniczona swobode tworcza. Wzér musi uwzglednia¢ ksztalt produktu
(prostokat o wymiarach 1x5/6m), szerszy pasek po jednej stronie (zaklad) na dlugosci papy, ulozenie wzdluznych,
niecigglych paséw bitumu naprzemiennie z kanalami wentylacyjnymi. W istocie moze wiec decydowaé o wygladzie
produktu wylacznie w zakresie szeroko$ci pasow i zaglebien (z ograniczeniem zwigzanym z koniecznoS$cia zapewnienia
efektywnos$ci produktu — realizacja jego funkcji hydroizolacji i mikrowentylacji, mozliwie najlepszego wgrzewania
papy w podloze i najwiekszej przyczepnos$ci), a takze o ukladzie przerw w pasach bitumu i kolorystyce produktu.

W mozliwym do wykorzystania zakresie swobody tworczej przeciwstawiane sobie wzory wspolnotowe i wzor zawarty w
produkcie spotki (...) istotnie sie r6znia. Wzor zarejestrowany pod nr (...)- (...) sklada sie z paséw w kolorach czarnym
i bialym (wyraznie kontrastujacych), przerywanych otworami w ukladzie tworzacym linie ukoéne. Kolorystyka wzoru
zawartego w produkcie pozwanej jest szaro-czarna (kolory zlewaja sie ze soba), a przerwy w — nieznacznie szerszych
pasach wypuklych po spodniej stronie ukladaja sie w ksztalt litery W. Strona wierzchnia jest jednolita, lekko
chropowata, z wyraznie widocznymi ziarnami lupkéw bitumicznych. Tréjwymiarowy wzédr przemystowy w papie
pozwanej sprawia wrazenie masywnosci, ktorej pozbawiony jest dwuwymiarowy wzor powddki. Roznice te sg na tyle
istotne, ze w bezposrednim poréwnaniu zorientowany uzytkownik nie uzna, iz wzory stron wywieraja na nim tozsame
og6lne wrazenie.

Wzo6r zarejestrowany pod nr (...)- (...) jest jeszcze bardziej odmienny od wzoru przemystowego zawartego w produkcie
pozwanej. Poza przestrzenno$cia, masywnoscia i brakiem kontrastu kolorystycznego, w szaro-czarnych wypuklych,



szerszych pasach sa przerwy, stanowigce element wzorniczy zwracajacy uwage uzytkownika i determinujacy jego
ogb6lne wrazenie. (ocena normatywna dokonana na podstawie przeciwstawienia postaci wzorow (...) GmbH w
$wiadectwach rejestracji OHIM oraz fotografii i fragmentu produktu spéiki (...) , Sad nie przeciwstawial sobie
produktéw stron ze wzgledu na uzasadnione zastrzezenie pozwanej co do tozsamosci z wzorami zarejestrowanymi
pap dachowych (...).)

Sad zwazyl co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoré6w wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1,
z 5 I 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego
jednolitego skutku na terytorium Wspolnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, wg ktorej wzorem jest postaé calego produktu lub jego czeSci, wynikajaca
w szczegdblnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw produktu albo jego ornamentacji
(art. 3a). Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemyslowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. czeéci
przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma
typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Postaé produktu przejawia sie w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie i uksztaltowaniu, jego
przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wlasciwo$ciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sa
wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. PoZniak-
Niedzielska Wzér wspoélnoty. 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)

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile spelnia on przestanki
z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1ib i art. 6 ust.ib. Uprawniony moze przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub
wiecej okres6w piecioletnich, lacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wylaczne prawo z rejestracji, polegajace
na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego wzoru, obejmujacych w szczegolno$ci wytwarzanie,
oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktéorym wzor jest zawarty albo
zastosowany, lub skladowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

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

Bezsporne w sprawie jest, ze (...) GmbH w W. sluzg prawa z rejestracji wzoréw wspoélnotowych nr (...)- (...) i
nr (...)- (...), ktore znajduja zastosowanie do okladzin dachowych, wylacznie jednak pap szybkozgrzewalnych, wzoér
(...), takze z funkcja hydroizolacji i mikrowentylacji. Jakkolwiek wzér podlega ochronie jako taki (art. 36 ust. 6
rozporzadzenia), to charakter produktu, w ktérym jest on zastosowany lub zawarty, brany jest pod uwage przy ocenie
naruszenia. Przeznaczenie, cechy i wlaSciwosci takiego wlasnie produktu sa uwzgledniane przy okresleniu stopnia
swobody tworczej projektanta.



Czyniac ustalenia faktyczne Sad pomingtl dowody zgloszone przez pozwang na poparcie tezy o braku nowosci i
indywidualnego charakteru wzoréw powddki. (zeznania §wiadkéw G. P., G. B., k.174-202, 235-257, 336-359) Spoélka
(...) nie zlozyla w niniejszej sprawie pozwu wzajemnego, ani nie wniosta do OHIM o uniewaznienie spornych wzorow.
Sad jest zatem zwigzany domniemaniem ich waznoéci wynikajacym z art. 85 rozporzadzenia. Jednakze fotografie
produktu (...) oraz maszyny do jego wytwarzania (k.176, 177) postuzyly Sadowi do dokonania oceny normatywnej w
zakresie okreslenia elementéw znanych i stosowanych w tego rodzaju produktach oraz ograniczen swobody twoérczej,
ze wzgledu na technologie produkecji papy (tak tez zeznania T. W. (1) k.798-801). Fotografie papy (...)i (...) (k.178,
186-188, 190, 191, 195, 200, 201) przekonuja o stusznosci twierdzen pozwanej, co do tego, ze dostepne na rynku papy
szybkozgrzewalne, hydroizolacyjne i mikrowentylacyjne maja wzdluznie ulozone na spodniej stronie dodatkowe pasy
bitumu.

Zakres ochrony praw wylacznych (...) GmbH wynika z przedstawienia kazdego ze wzoréw wspdlnotowych
(dwuwymiarowych, w jednym rzucie). Poniewaz zdecydowanie odbiegaja one od wygladu produktu (brak glebi,
grubos$ci, wygladu strony spodniej), posta¢ papy szybkozgrzewalnej (...) nie mogla postuzy¢ Sadowi dla oceny
tozsamosci lub odmiennosci ogblnego wrazenia, jakie na zorientowanym uzytkowniku wywoluja przeciwstawione
sobie zarejestrowane wzory wspolnotowe i wzér przemyslowy zawarty w produkcie pozwanej. Dokonujac oceny
normatywnej Sad nie mogt zatem odnieéc sie do dowoddw z zeznan Swiadkow T. W. (2), M. J. i J. J., ktérym wzory
(...) wogole nie sg znane, a swoje obserwacje odnosza do produktéw stron, co wlasciwe jest raczej czynom nieuczciwej
konkurencji. Warto jednak zauwazy¢, ze nawet poréwnujac te produkty, Swiadkowie ci wskazujg na wystepujace
pomiedzy nimi r6znice wygladu, jednoznacznie stwierdzajac, ze papy I. i (...) nie sg do siebie podobne.

Bezsporny jest takze przedmiot naruszenia (kwestionowany produkt). Wyglad papy (...) i zastosowany w niej
trojwymiarowy wzor przemyslowy wynika w sposoéb niewatpliwy z dowodu rzeczowego i ztozonych do akt fotografii.
Nalezy przy tym wyjasni¢, ze sposob przedstawienia wzoréow w Swiadectwie rejestracji OHIM uzasadnia ich
przeciwstawienie produktowi pozwanej w postaci papy rozwinietej, tak jak jest ona uzywana przy ukladaniu jej na
dachu przez zorientowanego uzytkownika (dekarza), nie za$ papy zrolowanej (w stanie w jakim jest oferowana do
sprzedazy). Pozwana przyznala, ze uzywa kwestionowanego wzoru, wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, oferujac,
reklamujac i skladujac sporna pape.

Spor stron koncentrowal sie zasadniczo na uznaniu, czy wzoér przemystowy zawarty w produkcie (...) wkracza, czy nie,
w zakres wylacznos$ci wynikajacy ze wspolnotowej rejestracji wzoréw nr (...)- (...) inr (...)- (...). Jego rozstrzygniecie
wynika z przeprowadzonego przez Sad poréwnania wzoréw z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika pap
dachowych, z uwzglednieniem stopnia swobody tworczej. Sad opieral sie przy tym na dowodach zaoferowanych przez

obydwie strony w terminach okre$lonych przepisami art. 479 '* § 1i art. 479 '* § 2 k.p.c.

W przekonaniu Sadu, ocena podobienstwa wzoréw (istnienia lub braku odmiennego ogblnego wrazenia jakie
wywieraja one na zorientowanym uzytkowniku) dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspolnotowego ma
charakter normatywny, podobnie jak w sprawach dotyczacych znakow towarowych. 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 do$wiadczeniem zawodowym, pozwalajgcymi dostarczyé sadowi wiadomosci specjalnych. Dokonuje on oceny
okre$lonego stanu faktycznego i przedstawia wlasna opinie. W polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w
zakresie wzornictwa przemyslowego, nie moze byé utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art.
6 rozporzadzenia. ROwnoczeénie, nie moze on wydawac opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywa¢ oceny
z punktu widzenia modelowej postaci o okreSlonych ogoélnie cechach, definiowanej w kazdej konkretnej sprawie,
z pewnoécia jednak nie bedacej ekspertem ani znawcg, nie majacej jego wiedzy ani do$wiadczenia zawodowego.
(por. J.Kepiniski Wzoér przemystowy i jego ochrona w prawie polskim i wspélnotowym. Oficyna a Wolters Kluwer
business Warszawa 2010 s.54-57) Z tych wzgledéw, Sad oddalil wniosek powddek o dopuszczenie dowodu z opinii



bieglego z zakresu wzornictwa przemyslowego na okoliczno$¢ wystepowania podobienistwa wzoréw uciele§nionych w
produktach spoélek (...) i (...) z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika.

Zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiazana jest zglasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze obowiazek dawac
wyjaénienia co do okoliczno$ci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne
skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone, ktéra nie dopehila ciazacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu
Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace
istotnej dla sprawy okoliczno$ci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c.
iart. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zdanie drugie k.p.c. uprawnienie sagdu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma
charakter wyjatkowy (wyrok Sadu Najwyzszego z 26 1 2000 r. III CKN 567/98) i jest prawem, a nie obowigzkiem sadu.
(postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 XII 2000 r. IT CKN 1322/00) Sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowa
jedynie w sytuacjach szczego6lnych. (uchwala skladu 7 sedziéw Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC
2000/11/195) Odnosié sie to moze np. do kwestii podlegajacej ocenie normatywnej w sprawach o naruszenie praw
do znakéw towarowych (ryzyko konfuzji konsumenckiej), czy wzordéw wspolnotowych (ogbdlne wrazenie wywierane
przez przeciwstawiane sobie wzory na zorientowanym uzytkowniku i uwzgledniany przy tym zakres swobody twoérczej
projektanta). Uzasadnia to przeprowadzenie przez Sad, z urzedu, postepowania dowodowego w odniesieniu do zeznan
zawnioskowanych przez strony §wiadkéw G. G. i D. P. oraz przestuchania Z. C. i T. W. (1).

Wbrew przekonaniu powoddek, w sprawach o naruszenie praw z rejestracji wzoréw wspolnotowych obowiazek
udowodnienia, ze wzér zawarty lub zastosowany w kwestionowanym produkcie pozwanego nie wywiera na
zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogblnego wrazenia spoczywa na uprawnionym. To on powinien wykaza¢,
jaki jest zakres ochrony przyshugujacego mu prawa, jakie elementy przeciwstawionych wzoréw sa znane lub wynikaja
z charakteru produktu, czy jego funkcji, elementy te bowiem sa uwzgledniane przy ocenie ogblnego wrazenia, jakie
wzory wywoluja na zorientowanym uzytkowniku. Ani ogblna zasada rozkladu ciezaru dowodu, sformulowana w
art. 6 k.c., ani przepisy rozporzadzenia nie uzasadniaja przerzucenia na pozwanego obowiazku udowodnienia, ze
stosowany przezen wzér nie wkracza w zakres wylacznoSci przyznanej powodowi. Tylko wowczas, gdy wystepuje on z
pozwem wzajemnym o uniewaznienie wzoru, pozwany ma obowigzek udowodnienia braku nowo$ci, indywidualnego
charakteru, czy wylacznej funkeji technicznej cech wzoru wspdlnotowego, o ktérej mowa w art. 8 rozporzadzenia.

W ocenie Sadu, w niniejszym postepowaniu powodowe spolki nie sprostaly obowigzkowi udowodnienia naruszenia
ich praw wylacznych. Nie zaoferowaly dowodéw umozliwiajacych Sadowi stwierdzenie, ze okladzina dachowa
pozwanej jest na tyle podobna do zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych, iz nie wywoluja one na zorientowanym
uzytkowniku odmiennego ogblnego wrazenia.

Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru wspolnotowego stosuje sie te same reguly co przy ocenie indywidualnego
charakteru rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogbdlnym wrazeniu, jakie sprawiaja one na zorientowanym
uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istniato w tej samej dziedzinie
produktéw. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 rozporzadzenia, wrazenie to jednak nie musi by¢ wyraznie odmienne.
Wystarczajace jest, ze pomiedzy przeciwstawianymi sobie wzorami wystepujg takie rdéznice, ktére determinuja
odmienno$¢ ogdlnego wrazenia zorientowanego uzytkownika (bardziej obiektywnego, wnikliwego, posiadajacego
lepsza znajomos$¢é przedmiotu, osoby, ktéra go uzywa i postuguje sie nim jako znawca). Sad nie podziela przekonania
powodek, ze przepis art. 10 powinien by¢ interpretowany zgodnie z teza 14 preambuly, wymég, aby inne wzory
sprawialy na zorientowanym uzytkowniku wyraznie odmienne wrazenie od wzoru zarejestrowanego prowadzitby
bowiem do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu ochrony na wszystkie te wzory, ktére pozbawione sa zdolnoSci
rejestracyjnej (indywidualnego charakteru).



Ocena podobienistwa wzorow, zarejestrowanego i zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie,
dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika. Sad podziela poglad prof. Marii Pozniak-
Niedzielskiej, ze zorientowany (u§wiadomiony) uzytkownik to taki, ktéry jest bardziej przenikliwy i ma lepsza niz
zwykly znajomosé przedmiotu. Nie jest to tworca, przecietny odbiorca ani znawca w danej dziedzinie lecz osoba, ktora
tkwi pomiedzy nimi. ( Ochrona wzoréw przemyslowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007
s.6, por. takze M.Pozniak-Niedzielska, J.Sienczylo-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw przemystowych. Oficyna
a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46, M.PozZniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z
23 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 poz.66) W tym przypadku bedzie to finalny uzytkownik — dekarz, ktory
— w odro6znieniu od sprzedawcy w sklepie budowlanym — widzi pape w postaci rozwinietej wstegi, tak jak wzory
wspolnotowe zostaly zarejestrowane.

Jego orientacja co do stanu wzornictwa przemystowego w odniesieniu do tego rodzaju specjalistycznych produktow
wigze sie ze $wiadomo$cia ich cech funkcjonalnych, ktére ograniczaja swobode tworcza projektanta. Dekarz nie jest
zwyklym konsumentem, jest fachowcem w swojej dziedzinie i w pierwszym rzedzie zwraca uwage na to, czy produkt
ma okreslone wlasciwosci (cechy) — tu szybkozgrzewalno$¢, czy bedzie pelnil wymagane funkcje — tu mikrowentylacja,
hydroizolacja. Nie uzna on szerszego zakladu na calej dlugosci wstegi papy, ani wzdluznych paséw oddzielonych
rowkami pozbawionymi zdolnos$ci klejenia za elementy decydujace o wrazeniu wywieranym przez wzor, nie tylko
bowiem sa to wlasciwosci produktu (papy dachowej szybkozgrzewalnej), ale tez cechy wczesSniej mu znane, jako
stosowane przez innych niz strony wytworcow. Dopiero po wylaczeniu tych elementéw, stwierdzi, ze pozostale — w
zakresie w jakim projektant mial swobode tworcza — uzasadniajg uznanie, iz wzory stron wywolujg na nim odmienne
ogoblne wrazenie.

Normatywna ocena ogblnego wrazenia dokonana zostala zgodnie z regulami okre$lonymi w dotychczasowym
orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwo$ci i Sadu Unii Europejskiej. I tak, w wyroku wydanym 18 III 2010 r. w sprawie
T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs. PepsiCo Sad Unii Europejskiej stwierdzil, Zze w sprawach o naruszenie sad
dokonuje oceny podobiefistwa lub odmienno$ci ogbélnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku
wzor uprawnionego i wzoér zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia
sobie natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu.
Jego produkt moze by¢ pomocniczo wykorzystany przy dokonywaniu oceny, je$li nie ma watpliwosci co do ich
tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznos$ci wzoru i uciele$niajacego go produktu powoda. Nalezy wyjasnié,
Ze porOéwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakow towarowych, gdzie klient, zachowujacy
w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poréwnania
— w ocenie normatywnej — dokonuje sie bezposrednio.

Stopienn swobody twdrcy przy opracowaniu wzoru nalezy okreSla¢ ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan
zwiazanych z wlaSciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych
do niego zastosowanie. Porownania ogolnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu dokonuje
sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktore sa typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlasciwosciach, ktore sa
wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08
Shenzhen/Bosch , z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10
Sphere Time )

Kierujac sie tymi wskazaniami Sad dokonal ustalen dotyczacych podobienstw i réznic wystepujacych pomiedzy
wzorami wspolnotowymi zarejestrowanymi na rzecz (...) GmbH oraz wzorem przemyslowym zawartym w produkcie
(...) . Oceniajac stopien swobody tworczej projektanta, jako ograniczony do elementow kolorystyki, a takze - w pewnym
zakresie - liczby i szerokoéci pasow oraz ukladu przerw, Sad oparl sie na twierdzeniach stron i zaoferowanych przez
nie dowodach. Uznal za wiarygodne zeznania §wiadka D. P. i T. W. (1) (w charakterze strony) o technologicznych
i materialowych ograniczeniach, decydujacych o ukladzie wzdluznych dodatkowych paséw bitumu, przedzielonych



rowkami podobnej szerokos$ci, a takze o funkcjonalnoSci przerw w pasach bitumu. Przekonuja o tym informacje
zawarte na stronie internetowej (...) oraz w jej materiatach reklamowych. Dazacy do uzyskania jak najlepszego efektu
— minimalizacji zuzycia energii potrzebnej do zgrzania papy z podlozem i osiagniecia przy tym dobrej przyczepnosci,
producent bedzie dazyl do zwezania pasoéw bitumu i przerw miedzy nimi. Takze wiec w tym zakresie swoboda tworcy
jest ograniczona, a liczba i szeroko$¢ paséw determinowana wzgledami technicznymi. Spolki (...) nie dowiodly, ze
stosujgc bitum w mniejszej liczbie szerszych paséw mozna osiaggng¢ rownie dobre efekty.

Takze twierdzenia powodek o rozmaitoSci ksztaltéw, jakie przybiera¢ moze dodatkowa, spodnia warstwa bitumu, nie
zostaly poparte dowodami. Przekonuje o tym w swych zeznaniach §wiadek G. G. (k.535), ktory jednak nie odwoluje sie
do konkretnych producentéw szybkozgrzewalnych okladzin dachowych z funkcja hydroizolacji i mikrowentylacji, ani
producentéw maszyn do ich wytwarzania. Jego zeznania sa bardzo og6lne i sprowadzaja sie w istocie do zapewnienia,
cho¢ w tego rodzaju sprawach przyjete jest i mozliwe zlozenie materialu informacyjnego o produkcie oraz jego
fotografii. Swiadek przyznaje przy tym, ze ksztalt linii we wzorach jest uzasadniony tym zeby mozna bylo wentylowaé
caloé¢ dachu. Sad nie mogl sie odnies¢ do przedstawionych w replice wobec odpowiedzi na pozew, dowodoéw na
to, ze na rynku sg papy o innych niz wzdluznych ukladach paséw. Spdlki (...) nie wykazaly, ze papa izolacyjna
(asfaltowa, zgrzewalna, podkladowa) (...) (wyciete okregi, kolor tta zielony - k.386-387), papa (...) (niewyrazna
fotografia, opis w jezyku niemieckim k.388-391), czy (...) (wyciete okregi, kolor tla pomaranczowy, opisy w jezyku
niemieckim k.392-393) naleza do tego samego typu co sporne papy, ktérych wlasciwosci, funkcje i technologia
produkcji nie pozostaja bez wplywu na stopien swobody tworczej projektanta. Z. C., zeznajac w imieniu strony
powodowej (k.785-787) wskazuje na ksztalt kwadratéw, nie odnoszac ich jednak do rodzaju papy, ani jej producenta.

Swiadek D. P. (k.638-639) oraz zeznajacy w charakterze strony T. W. (1) (k.798-801) przekonujaco zaprzeczaja,
aby technologicznie mozliwe bylo ukladanie spodniej warstwy bitumu w inny wzdér niz pasy. Szczegélowo opisuja
proces produkcji, wyjadniajac, ze nie ma na rynku maszyn, ktére umozliwialyby uzyskanie innego wzoru warstwy
bitumu, pozwalajacej na pelnienie przez pape jej funkcji hydroizolacji i mikrowentylacji, przy zachowaniu wlasciwos$ci
szybkozgrzewalno$ci. Przemawiaja za tym przyklady tego rodzaju produktéw innych wytworcow, jak (...), czy (...)
(k.178, 186-188, 190, 191, 195, 200, 201). Na wlaéciwoéci produktu i funkcjonalno$é dodatkowych paséw bitumu na
spodniej stronie papy zwracaja uwage takze Swiadkowie M. J., J. J.iT. W. (2).

W przekonaniu Sadu, dowody te uzasadniaja uznanie, ze swoboda tworcza przy projektowaniu wzoréw
szybkozgrzewalnej papy dachowej, spelniajacej funkcje hydroizolacji i mikrowentylacji jest w znacznym stopniu
ograniczona. W zakresie, w jakim mozliwe bylo korzystanie ze swobody tworczej, zarejestrowane wzory wspolnotowe
i przeciwstawiony im wzoér przemyslowy zawarty w produkcie pozwanej roéznig sie od siebie przede wszystkim
przestrzenno$cia, kolorystyka i ukladem przerw w pasach bitumu. Roéznice pomiedzy tymi wzorami sa na tyle
istotne, ze wplywaja na ogblne wrazenie zorientowanego uzytkownika, ktéry bez watpienia uzna je za odmienne.
Przeciwnej tezy powodki w tym postepowaniu nie udowodnily, nie moga zatem zasadnie twierdzi¢ o naruszeniu
przez spolke (...) praw z rejestracji wzoréw wspolnotowych nr nr (...)- (...) i (...)- (...) oraz skutecznie zadaé
zastosowania wzgledem pozwanej sankcji zakazowych i nakazania jej usuniecia skutkéw naruszenia. Powédztwo
podlegalo wiec oddaleniu, jako nieusprawiedliwione, co do zasady. (a contrario art. 10 w zw. z art. 89
cyt. rozporzadzenia)

O kosztach Saqd orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnoéci za wynik sporu.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okresSlone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Oplaty za czynnoSci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwo$ci okreSla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwoéci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia.



(§ 2 ust.1.) Podstawe stanowia okreSlone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od
sze$ciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$c¢ zalezy od wartoSci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju.
(8§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 z} (§ 11 ust. 1 pkt 18).
Nie obejmuje ono oplat od dochodzonych lacznie roszczen majatkowych. (§ 11 ust. 2) Przy wartoSci przedmiotu sporu
powyzej 500 do 1.500 zl minimalna stawka wynagrodzenia wynosi natomiast 180 zt (§ 6 pkt 2.)

Sad postanowil ponadto o zwrdceniu pozwanej uiszczonej przez nia, a niewykorzystanej zaliczki na koszty opinii
bieglego. (art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych)



