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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Dnia 28 wrzeénia 2011 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII
Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoré6w Przemystowych
w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy =~ SSO Beata Piwowarska
Protokolant starszy sekretarz sadowy Dorota Zagoérska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 wrzesnia 2011 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa K i B wspo6lnikéw spotki cywilnej Q w Warszawie
przeciwko K i K wspdlnikom spétki cywilnej M w Bydgoszczy

- o zakazanie naruszen praw z rejestracji wzoru wspdélnotowego i czynéw nieuczciwej

konkurengji oraz o ustalenie i zaplate

1.  zakazuje pozwanym K i K wspdlnikom spétki cywilnej M w Bydgoszczy naruszania
praw K i B do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest : oferowania,
wprowadzania do obrotu, reklamowania - w tym za posrednictwem Internetu - oraz
sktadowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzet elektroniczny, oznaczonych
nazwa handlowa N5, charakteryzujacych sie lacznie nastepujacymi cechami : torba
jednokomorowa z paskiem na ramie, zamykana klapka z dwoma suwakami i
dodatkowym rzepem, z tylu torby pojemna kieszerr zewnetrzna z wizytownikiem,

dwie kieszonki boczne zamykane klapkami, na froncie pod klapa otwarta kieszeri i



widoczne okienko z folii, komora gléwna z dedykowanym specjalnym podzialem pod

trzy przenosne urzadzenia elektroniczne;

zasadza od K i K - solidarnie - na rzecz K i B - solidarnie - kwote 73.800
(siedemdziesigt trzy tysigce osiemset) zlotych, tytulem zwrotu bezpodstawnie

uzyskanych korzysci;

nakazuje pozwanym - solidarnie, aby podali do publicznej wiadomosci informacje o

wyroku, przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.marwal.pl, w

sposob widoczny bezposrednio po otwarciu tej strony, w terminie dwoéch tygodni od
daty uprawomocnienia si¢ orzeczenia, ogloszenie o tresci : , Wyrokiem z 28 wrzes$nia
2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych zakazat K i K wspélnikom spétki cywilnej M w Bydgoszczy
naruszania praw K i B do wzoru wspodlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest :
oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania - w tym za posrednictwem
Internetu - oraz skladowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzet
elektroniczny, oznaczonych nazwg handlowa N5. Sad nakazal réwniez K i K, aby
zwrdcili K i B bezpodstawnie uzyskane korzysci.” i utrzymywali to ogloszenie przez

okres miesigca;
w pozostalej czesci powddztwo oddala;

oplate ostateczng ustala na kwote 2.000 (dwa tysigce) zlotych i uznaje za pobrana od
powodow do kwoty 600 (szeécset) ztotych;

nakazuje pobranie od K i B - solidarnie - na rzecz Skarbu Paristwa kwote 3.626 (trzy
tysiace szedéset dwadziescia szes¢) zlotych, tytulem nieuiszczonej czedci oplaty

sadoweyj;

nakazuje pobranie od K i K - solidarnie - na rzecz Skarbu Parnistwa kwote 2.276 (dwa
tysigce dwiescie siedemdziesigt szes¢) zlotych, tytulem nieuiszczonej czedci oplaty

sadowej.

SSO Beata Piwowarska


http://www.marwal.pl/
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Uzasadnienie :

1 kwietnia 2011 r. K'i B wspolnicy spotki cywilnej Q w Warszawie wnieéli o :

1. zobowiazanie K i K wspdlnikéw spotki cywilnej M w Bydgoszczy, aby zapfacili - solidarnie
- w terminie 14 dni od dnia doreczenia wyroku, kwote 167.628 zt z ustawowymi odsetkami
za czas od dnia prawomocnosci wyroku do dnia zaplaty, tytulem odszkodowania za
naruszenie prawa do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji

Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001;

2. ustalenie wysokosci korzysci uzyskanych przez pozwanych w okresie od dnia 16 VI 2009 r.
do dnia 31 III 20u r., ze sprzedazy, m.in. PKP Intercity S.A. w Warszawie, produktow
wykonanych wedtug skopiowanego przez nich wzoru wspoélnotowego nr 1549916-0001, w

szczegoblnosci toreb Ns;

3. zobowiazanie pozwanych, aby zwrocili im korzysci bezpodstawnie uzyskane w okresie od
16 VI 2009 1. do 31 III 201 1., Ze skopiowania wzoru wspolnotowego nr 1549916-0001 w

szczegolnosci ze sprzedazy toreb N5 o okreslonych cechach, m.in. PKP Intercity S.A.;

4. zakazanie pozwanym - solidarnie - naruszania prawa powodéw do wzoru wspdlnotowego
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod nr
1549916-0001, to jest : oferowania, importu, eksportu, wprowadzania do obrotuy,
reklamowania — w tym za po$rednictwem Internetu - oraz sktadowania w celu oferowania
i wprowadzania do obrotu na terytorium Unii Europejskiej toreb konduktorskich na sprzet
elektroniczny, nasladujacych torby powodow, charakteryzujacych sie tacznie okreslonymi
cechami istotnymi : torba jednokomorowa zamykana klapka z dwoma suwakami i
dodatkowym rzepem, wymiary wewnetrzne 290/90/310, waga 1 kg, tkanina zewnetrzna
poliestrowa z pokryciem wodoodpornym, z tytlu torby pojemna kieszen zewnetrzna z
wizytownikiem, dwie kieszonki boczne zamykane klapkami z rzepem, na froncie pod
klapa otwarta kieszen i widoczne okienko z folii wykonczone skorg, komora gtéwna z
dedykowanym specjalnym podziatem pod przenoszone urzadzenia elektroniczne
(drukarka, terminal mobilny Casio IT-3000, pin pad - zestaw dostarczony przez firme ZIBI
S.A. przeznaczony dla obstugi PKP Intercity S.A.) wykonana z tworzywa PEHD, skory
naturalnej i tkaniny poliestrowej, pasek na ramie wykonany z wytrzymatej tasmy o

wysokiej odpornosci na $cieranie i promieniowanie UV z szytym piankowym



10.

11.

naramiennikiem, metalowe odporne na korozje okucia, PE-QSA wielowarstwowy system
ochrony przenoszonego sprzetu wykorzystujacy specjalistyczne tworzywa i pianki o
dobranych gestosciach, wysokiej jakosci suwak renomowanej japonskiej firmy YKK®, na

spodzie torby stopki ochronne wykonane z tworzywa sztucznego;

nakazanie pozwanym - solidarnie — wycofania z obrotu, znajdujacych sie w ich posiadaniu

wyrobow nasladujacych wzér wspdlnotowy nr 1549916-0001;

nakazanie pozwanym - solidarnie - zniszczenia, na ich koszt, nalezacych do nich toreb,
odpowiadajacych opisowi wzoru wspdlnotowego nr 1549916-0001, znajdujacych sie w ich
siedzibie i we wszystkich innych miejscach na terytorium Unii Europejskiej, w
szczegolnosci toreb sprzedanych PKP Intercity S.A. w Warszawie, naruszajacych wzor

wspdlnotowy nr 1549916-0001 (wycofanie z rynku);

nakazanie pozwanym - solidarnie - zniszczenia form produkcyjnych uzywanych do

wytwarzania elementow torby, nasladujacych wzor wspdlnotowy nr 1549916-0001;

nakazanie pozwanym - solidarnie - zniszczenia, na ich koszt, wszystkich materialéw
reklamowych, w tym katalogow zawierajacych zdjecia i wizerunki toreb, nasladujacych

wzor wspolnotowy nr 1549916-0001;

nakazanie pozwanym - solidarnie - opublikowania na ich koszt sentencji prawomocnego
wyroku w ogdélnopolskich wydaniach dziennikow Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita, w

dwdch pierwszych pigtkowych wydaniach kazdej z gazet;

nakazanie pozwanym - solidarnie - podania w Internecie zapadlego w sprawie wyroku

poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.marwal.pl przedstawionego w sposéb

widoczny, bezposrednio po otwarciu strony, ogloszenia zawierajacego informacje o tresci

wyroku - w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie orzeczenia,

zasadzenie na ich rzecz kosztéw postepowania.

W motywach powotali sie na stuzace im prawo wylaczne do wzoru wspdlnotowego nr

1549916-0001, przedstawiajacego torbe konduktorska nr 5203, w ktorej mialy by¢ umieszczone

specjalistyczne urzadzenia elektroniczne dostarczone przez ZIBI S.A. Wzoér zostat stworzony w

zwiazku z zamowieniem PKP Intercity S.A., ktéra zaakceptowala przedstawiony jej egzemplarz,

ostatecznie jednak nie zlecita powodom produkcji toreb. Zostaty one zamowione u pozwanych

i wykonane przez nich wg wzoru powodéw (torba Ns).


http://www.marwal.pl/

Zarzucili pozwanym naruszenie prawa z rejestracji, zadajac zaniechania naruszen,
usuniecia ich skutkdw, zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci i zaptaty odszkodowania w
kwocie odpowiadajacej wartosci zamdwienia, ktérego nie zrealizowali w efekcie skopiowania
ich wzoru i zaoferowania nizszej ceny przez pozwanych. PKP Intercity S.A. zrezygnowala z
nabycia od powodow 600 toreb po ustalonej cenie jednostkowej 229 zt + 22% VAT, to jest

lacznie 167.628 zt.

Jako podstawe prawna swych roszczen, powodowie wskazali przepisy rozporzadzenia
Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 1. w sprawie wzoréw wspélnotowych, ustawy z 30 VI 2000 T.
Prawo wtasnosci przemystowej i ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jednak sformulowanie roszczen oraz motywy pozwu odnosily sie wylacznie do naruszenia
prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego. Sad nie dokonywal zatem ustalen dotyczacych
dopuszczenia sie przez pozwanych czynu nieuczciwej konkurencji, ewentualne potwierdzenie
zarzutow nie moglo mie¢ znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy, gdyz spowodowatoby to
niedopuszczalne (art. 321 k.p.c.) wykroczenie ponad =zakres zadan (nawigzujacych

jednoznacznie do prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego).

Na poparcie swych twierdzen zaoferowali dowody z dokumentéw, wydrukéw ze stron
internetowych, fotografii, opinii biegtego, dowodow rzeczowych, zeznan swiadkow i

przestuchania stron. (k.2-83)

K i K wspdlnicy spotki cywilnej M w Bydgoszczy zazadali oddalenia powddztwa i
zwrotu kosztow procesu. Wyjasnili, ze od 1982 r. prowadza dzialalnos¢ gospodarcza,
produkujac réznego rodzaju torby. Od 1995 r. wspdtpracujg z PKP, realizujac zamoéwienia tej
spolki na réznego rodzaju torby na urzadzenia elektroniczne, kasy mobilne i kasowniki
elektroniczne. W pazdzierniku 2008 r. posiadali juz torbe przeznaczona dla potrzeb urzadzen
elektronicznych, jej model sprzedali m.in. S. W styczniu 2009 r. otrzymali od PKP Intercity
zamowienie na wykonanie 600 toreb ochronnych do terminala mobilnego typu Casio IT-3100.
Od 3 do 16 czerwca 2009 r. prowadzili rozmowy co do ostatecznego ksztattu, wygladu i ceny
torby zakonczone zawarciem 6 lipca 2009 r. umowy o dostarczenie 400 sztuk toreb do
terminali mobilnych w cenie 123 zt netto za sztuke. Ostatecznie dostarczyli PKP intercity 600
toreb w cenie brutto 156,06 z}. Pozwani nie ponosza odpowiedzialno$ci za naruszenie praw
powodow poniewaz nie wiedzieli o rejestracji wzoru wspolnotowego i dzialali zgodnie ze
wskazowkami i pod dyktando zleceniodawcy. Wezwani przez powodéw do zaprzestania

naruszen wstrzymali produkcje toreb N5. (k.100-126)



Odnoszac sie do twierdzen pozwanych, powodowie podtrzymali roszczenia (pismo
procesowe z 19 V 20m 1. (k133-143) Na rozprawie 23 X 20u r. wyjasnili, ze interes prawny w
zadaniu ustalenia z pkt 2. pozwu upatruja w checi sprawdzenia, jaka korzys¢ odniesli pozwani
ze skopiowania wzoréw. Whniesli o zakazanie kazdemu z pozwanych uzywania spornego wzoru
i usuniecia skutkéw dokonanego naruszenia i o zasadzenie odsetek od kwoty 167.628 za czas
od dnia 12 III 2011 r. Oswiadczyli, ze nie kwestionujg faktur zalaczonych przez pozwanych do
odpowiedzi na pozew. Cofneli pozew w zakresie pkt 6., zrzekajac sie roszczenia. (k.145-146)
Roszczenie z pkt 3. pozwu okreslone zostalo na kwote 90.036 zl, jednak pozew w tym zakresie
zostal zwrdécony wobec nieuiszczenia stosunkowej oplaty sadowej. (k.i45) W pismie
procesowym z 26 V 201 r. powodowie ponownie doprecyzowali zadanie z pkt 4. pozwu,

wskazujac istotne cechy kwestionowanego produktu. (k.160-161)

Postanowieniem wydanym 23 V 20u r. Sad oddalit wniosek K i Ba o udzielenie

zabezpieczenia ich roszczen. (k.144)

Sad ustalil, ze :

K i B wspdlnicy spotki cywilnej Q w Warszawie prowadza dziatalno$é¢ gospodarcza
m.in. w zakresie produkcji wyrobow kaletniczych i rymarskich. (bezsporne tak tez
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej k.34, 35, katalogi k.81)
Powodowie s3 uprawnieni do wzoru wspolnotowego zarejestrowanego 16 VI 2009 1. w
Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, 0 czym

ogloszono 18 VII 2009 1., przedstawiajacego torbe :

0001.1 , 0001.2 , 0001.3
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, 00016 0001.7

0001.4 . , 0001.5

(bezsporne - tak tez swiadectwo rejestracji OHIM k.200-212)

Powodowie wykorzystali ten wzor do wytworzenia torby konduktorskiej nr 5203, ktorej
sprzedaz zaoferowali PKP Intercity S.A. w Warszawie. W maju 2009 r., za posrednictwem
wspolpracujacej z nimi ZIBI S.A., realizujacej zamowienie na urzadzenia elektroniczne,
przekazali do oceny nabywcy prototyp torby nr 5201 wraz z oferty. Zaproponowali wykonanie
475 toreb w cenie jednostkowej 250 zt netto. Wzor zostal zaakceptowany przez nabywce, o
czym zawiadomiono powoddw 29 maja 2009 r. 1 czerwca zlozyli oni oferte wykonania i
sprzedazy 400 toreb nr 5203 (zmieniony model 5201) w cenie jednostkowej 219 zt netto.
(dowod : torba zalagczona do akt, opis techniczny k.76, listy elektroniczne k.67-70, zeznania
$wiadkow Jacka Kurowskiego k.255, Macieja Szaro k.256-257, zeznania powoda B k.259-260)
Torby te przeznaczone byly dla konduktoréw, a ich zakup zwigzany byl z realizacja
zamowienia PKP Intercity S.A. wynikajacego z umowy zawartej z PKP Informatyka sp. z 0.0. 0
dostawe 400 sztuk terminali mobilnych umozliwiajacych sprzedaz w trybie fiskalnym biletéw
kolejowych na pokltadzie pociggu. (dowdd : umowa z 3 XII 2008 r. ki174-185) Zamodwienie

realizowata ZIBI S.A. w Warszawie. (bezsporne - tak tez zeznania $wiadka Macieja Szaro k.256-

257)

17 czerwca 2009 r. powodowie powiadomili spdtke ZIBI S.A. o zgloszeniu do rejestracji
wzoru wspolnotowego, wg ktorego zostala wykonana torba nr 5203. Maciej Szaro przekazat te
informacje nabywcy. (dowdd : listy elektroniczne i pisma k.71-74, zeznania $wiadkéw Jacka

Kurowskiego k.255, Macieja Szaro k.256-257)

K i K wspdlnicy spétki cywilnej M w Bydgoszczy prowadza dziatalnos¢ gospodarcza w

zakresie produkgji i sprzedazy toreb. (bezsporne - tak tez zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
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dzialalnosci gospodarczej k.108, 109, katalogi k.77-79, wydruk ze strony internetowej k.120) W
styczniu 2009 r. pozwani otrzymali zapytanie ofertowe od spotki PKP Intercity o wykonanie
600 toreb ochronnych dla terminala mobilnego typu Casio IT-3100. (dowdd : zapytanie
ofertowe k.110) W pismie datowanym 3 VI 2009 r. PKP Informatyka spétka z 0.0. w Warszawie
okreslita warunki zamodwienia, ktérego przedmiotem byly torby konduktorskie IT-3100IC, wg
uzgodnionego wzoruy, dla zestawu IT-3100, pin pad, drukarka fiskalna Vega-Mobil. (dowod :
pismo do PKP Intercity S.A. kau i 187) Informacje dotyczace cech, wlasciwosci i sposobu
wykonania torby zawarte zostaty w pismie PKP Intercity S.A. z 16 VI 2009 r. (dowdd : pismo
k.12 1186)

W czerwcu 2009 r. pozwani prowadzili z PKP Intercity S.A. rozmowy co do
ostatecznego ksztaltu, wygladu i ceny torby zakonczone zawarciem 6 lipca 2009 r. umowy,
ktorej przedmiotem bylo dostarczenie 400 toreb do terminali mobilnych w cenie 123 zt netto za
sztuke. Ostatecznie dostarczyli zamawiajacej 600 toreb w cenie brutto 156,06 zl, objetych
nastepujacymi fakturami :

v 1 VIII 2009 1. faktura VAT nr 538/2009 na kwote 60.024 (49.200 zt netto) za 400 toreb,
v 19 IV 2010 1. faktura VAT nr 224/2010 na kwote 5.252,10 (4.305 z! netto) za 35 toreb,

v 22 IV 2010 1. faktura VAT nr 237/2010 na kwote 3.451,38 (2.829 z1 netto) za 23 torby,

v 27 IV 2010 1. faktura VAT nr 247/2010 na kwote 6.602,64 (5.412 zt netto) za 44 torby,

v 27 IV 2010 1. faktura VAT nr 248/2010 na kwote 3.901,56 (3.198 zl netto) za 26 toreb,

v 28 IV 2010 r. faktura VAT nr 250/2010 na kwote 4.651,86 (3.813 z1 netto) za 31 toreb,

v 28 IV 2010 r. faktura VAT nr 251/2010 na kwote 6.152,46 (5.043 zl netto) za 41 toreb.

(dowod : faktury k.u13-119, umowa k.122-125)

K skopiowat okazang mu przez PKP Intercity S.A. torbe 5203 Quass. (dowod : zeznania
K k.260-261) Wykonana przez nich torba rozni sie od torby powoddéw zarejestrowanej jako
wzor wspolnotowy nr 1549916-0001 zaledwie nieistotnymi szczegdtami. (ocena Sadu dokonana
na podstawie ogledzin wzoru wspdlnotowego stanowigcego przedmiot rejestracji k.201-212,
dowodéw rzeczowych zalaczonych do akt, fotografii produktu powodéw k.162-167, pozwanych

k.213-224)

Powyzsze okolicznosci, istotne dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.,
zostaly ustalone przez Sad na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego.
Wynikatlo z niego - niekwestionowane przez pozwanych - prawo wylaczne powodow i zakres
ochrony wynikajacej z rejestracji wzoru wspdlnotowego nr 1549916-o001. Torba konduktorska

nr 5203 bezspornie wykonana wg tego wzoru (zlozona do akt) mogta stuzy¢ dokonaniu przez



Sad oceny podobienstwa wzoru (i produktu, w ktorym go uciele$niono) oraz produktu

pozwanych (torba Ns).

Pozwani poczatkowo przeczyli naruszeniu prawa powodow, wskazujgc na brak nowosci
i indywidualnego charakteru. Zarzut ten, mogacy stanowi¢ podstawe uniewaznienia wzoru, nie
zostal przez Sad uwzgledniony, ze wzgledu na niewniesienie przez K pozwu wzajemnego.
Wobec niepodwazenia domniemania z art. 85 rozporzadzenia, Sad zobowiazany jest traktowaé
wzor wspolnotowy nr 1549916-0001 jako wazny. Dla rozstrzygniecia sporu o jego naruszenie nie
mial znaczenia fakt sprzedazy przez pozwanych torby w dniu 21 X 2008 r. (zeznania $wiadka

Sebastiana Siemionowa k.245-248 i faktura k.121)

Fakt naruszenia prawa powoddéw przez wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu
toreb stanowiacych kopie torby konduktorskiej nr 5203, w ktorej zawarty jest wzor
wspolnotowy nr 1549916-0001, zostal ostatecznie potwierdzony przez pozwanego K. Zeznat on,
ze skopiowat torbe konduktorska nr 5203. (Torba M jest skopiowana z tej, ktérqg mi pokazano w
biurze PKP Intercity. Odrysowatem jq, bo byly takie potrzeby, nie wiedzqc, ze ten produkt jest
zastrzezony.) Wyprodukowana przez pozwanych torba N5 rozni sie od wzoru (i produktu
powoddw) zaledwie nieistotnymi szczegolami. Przyznania pozwanego nie moga podwazy¢
zeznania $wiadkéw Wojciecha Dreli (k.257-258) i Iwony Panak (k.258-259), ktdérzy zaprzeczaja
zlecenia skopiowania produktu, przyznajac jednak fakt posiadania egzemplarza torby
otrzymanej od PKP Informatyka spétki z o.0. Sad nie dat wiary zeznaniom Wojciecha Dreli, ze
nie doszto do skopiowania torby powodéw wobec ogromnego podobienstwa produktéw stron i
przyznania tego faktu przez pozwanego. Zeznania tych swiadkéw byly w niewielkim zakresie
przydatne dla rozstrzygniecia sprawy. Potwierdzili oni, bezsporne miedzy stronami,
okolicznosci wynikajace z dokumentow, a dotyczace zamowienia terminali, negocjacji i
zawarcia umowy. Stwierdzili takze, iz oferta PKP Informatyka byla dla PKP Intercity nie do
przyjecia ze wzgledu na zbyt wysoka cene. Przekonuje o tym takze zachowanie zamawiajacej,
podwazajac teze pozwanych, ze ich oferta cenowa zostalaby przyjeta przez PKP Intercity gdyby
nie doszlo do naruszenia. Akceptacja torby nie byla réownoznaczna z przyjeciem oferty.
Ponadto B ostatecznie przyznal, ze powodowie gotowi byli negocjowac obnizenie ceny, a ich
oferta nie zostala przez zamawiajaca zaakceptowana. Zaprzecza to zasadnosci twierdzenia o
istnieniu zwigzku przyczynowego pomiedzy naruszeniem a utrat3 zamodwienia. W
przekonaniu Sadu, okolicznosci sprawy wskazuja, ze PKP Intercity mogta wybra¢ takze innego
wykonawce lub zawrze¢ z powodami umowe na odmiennych warunkach niz te stanowigce
podstawe okreslenia wysokosci szkody. (brak dowodu przeciwnego obciaza powoddw, zgodnie

z art. 6 k.c.)



Na okreslenie wymiaru szkody nie pozwalaja zeznania swiadka Jacka Kurowskiego,
ktory nie wskazuje wartosci rynkowej torby, kosztéw jej wykonania, ktore powinny by¢
odliczone z zadanego odszkodowania, zostaly bowiem przez powoddéw zaoszczedzone.
Zdaniem Sadu, proste odniesienie szkody do liczby zamowionych przez PKP Intercity toreb
(600) i proponowanej za nie ceny 229 zl, a ponadto doliczenie 22% podatku VAT nie moze by¢
uznane za udowodnienie zasadnosci roszczenia odszkodowawczego (co do wysokosci),
kwestionowanego przez pozwanych. B okresla koszty produkcji torby na okoto 70 zl, co nie
zostato jednak w zaden sposob udokumentowane, szczegolnie, ze jak powdd przyznaje : Nigdy
nie byta ona produkowana. Zeznaje : Ponieslismy szkode, bylismy zaangazowani w ten projekt
bardzo mocno, koszty wytworzenia wzoru sq bardzo wysokie, trudno jest oszacowac szkode.
Nieuzyskanie kontraktu z PKP jest dla nas szkodq. Wedlug zapewnieri Zibi, mielismy spore
szanse na realizacje kontraktu. Gdyby M nie wyprodukowat torby, to doszto by do negocjacji, na
pewno bylibysmy elastyczni. Zwazywszy, ze obowiazek udowodnienia roszczenia
odszkodowawczego co do zasady i co do wysokosci obcigza powodoéw, Sad uznal, ze

zaoferowane przez nich dowody nie s3 wystarczajace dla okreslenia wymiaru szkody.

Sad zwazyl :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5] 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system
nabywania prawa wylacznego do wzoruy, jego jednolitego skutku na terytorium Wspoélnoty
(obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie
zawiera legalnag definicje, odmienna od definicji ustawodawstw Panstw Czlonkowskich, wg
ktorej wzorem jest postac calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegolnosci z cech
linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materialow samego produktu lub jego
ornamentacji (art. 3a). Produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy,
wlaczajac w to m.in. cze$ci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie,
wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem

programow komputerowych.

Wyglad przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w
jego formie i uksztaltowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w
zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych
wlasciwo$ciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego

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



uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspélnoty. w
Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeri geograficznych w Polsce po
akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzoréw przemystowych w
prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspolnotowego przystuguje tworcy lub jego nastepcy
prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa sie przy tym, ze uprawnionym jest osoba, na rzecz
ktorej wzor zarejestrowano. (art. 17) Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w
okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile spelnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.ab i
art. 6 ust.ab. Uprawniony moze przedluzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okresow
piecioletnich, tacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposob wylaczne prawo z rejestracji, polegajace
na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego wzoru, obejmujacych w
szczegolnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub
uzywanie produktu, w ktorym jest zawarty lub zastosowany wzor, lub skladowanie takiego

produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

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

stopient swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony okreslaja cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w
dokumentacji zlozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wylacznie cechy postrzegalne
zmystem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w
sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposob wyrazny odnosi sie do tych
wlasnie cech. (shown visibly) Zakres ochrony bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda
projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich
cechy réznig sie jedynie nieistotnymi szczeg6tami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunkuy,
modelu) niweczy zatem wylacznie jego identycznos$é lub wystepowanie réznic zaledwie w
nieznaczacych szczegélach w poréwnaniu z wzorem udostepnionym wczesniej przez
publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb. Tylko
zatem réznice cech istotnych pozwalajq uznad, ze poréwnywane wzory nie sq identyczne. (tak K.

Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej. PPH nr 3 z

2005 TI. S.45-50)



Wzdr wspdlnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i posiada
indywidualny charakter - Igcznie. (art. 4 ust.1) Zarejestrowany wzdor uwaza sie za nowy, jesli
wzor identyczny nie zostal udostepniony publicznie przed data zlozenia wniosku o rejestracje
lub, jesli wystapiono o pierwszenstwo, przed datg pierwszenstwa. (art. 5 ust.ib) Uwaza sie, ze
wzor udostepniono publicznie, jezeli zostat on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny
sposob, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposdb ujawniony przed data
wskazang w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust.ia lub w art. 5 ustab i art. 6 ustab, z wyjatkiem, gdy
wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyklego toku prowadzenia

spraw srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajagcym w Unii Europejskie;j.

Zarejestrowany wzor wspolnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli calosciowe
(ogolne) wrazenie, jakie wywotluje na poinformowanym uzytkowniku, rozni sie od wrazenia,
jakie wywiera na takim uzytkowniku wzdr, ktory zostat udostepniony publicznie przed data
dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono
pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art. 6 ustab) Przy ocenie indywidualnego
charakteru bierze sie pod uwage stopient swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6
ust.2) Okreslenie, czy wzér ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy
ogodlne wrazenie wywierane na poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego
wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwiqzanego z istniejgcq catosciq wzoru, przy
uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie¢ wzér lub w ktérym sie zawiera, w
szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopient swobody twércy podczas

tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuly)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w
danej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym.
Swobode te moga ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne,
handlowe, ewentualnie takze tendencje panujagce w modzie, czy gusta nabywcéw. Ocena
indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogdélnym 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 wzdr rozni sie od wczesniejszego rysunku lub
modelu pewna, nawet duza liczba szczegdtow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik
(bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomos$¢ przedmiotu, uzywajacy go i

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

Wzor bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng

zdolno$¢ odrdzniajaca go od innych, ze bedzie mdgt by¢ zindywidualizowany przez



zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzdér wspdlnoty. w Ochrona
znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeri geograficznych w Polsce po akcesji do
Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59) Wymdg, by byt to uzytkownik zorientowany,
wskazuje na koniecznos¢ ograniczenia kregu uzytkownikéw relewantnych dla oceny ogélnego
wrazenia. To zorientowanie powinno by¢ zatem pewnym "wyczuleniem” takiego odbiorcy,
polegajgcym na swiadomosci réznej postaci przedmiotéw materialnych jako efektu
intelektualnego, kreatywnego wysitku, a w efekcie sktonnosci do wyboru okreslonego produktu ze

wzgledu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ (...) s.45-50)

Okreélenie zorientowany uzytkownik stanowi pewne nawigzanie do terminu znawca
uzywanego w odniesieniu do wynalazkow (art. 26 p.w.p.). Podobienstwo wzordéw nie moze by¢
jednak oceniane przez ekspertéow z danej dziedziny wzornictwa lecz przez osoby, ktdre maja
wystarczajacy zasob ogolnej wiedzy, aby dokona¢ oceny, gdyz jako uzytkownicy produktu
dobrze go znaja. Sad podziela poglad prof. Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany
(uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktory jest bardziej przenikliwy i ma lepsza znajomosc¢
przedmiotu. Nie jest to sam twdrca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie
lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie
okreslonych kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktora
uzywa przedmiotu i postuguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to by¢ finalny
uzytkownik. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sagdowy 1/2007 s.6, por takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18 III 2010 r.
w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 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, z 9

IX 2011 1. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Przed przystapieniem do oceny nowosci i indywidualnego charakteru spornego wzoru,
nalezy wyjasni¢, ze ma ona charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie
praw do znakow towarowych, w ktdérych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu
widzenia przecietnego konsumenta, do kompetencji sagdu nalezy takze ocena odmiennosci lub
jej braku ogolnego wrazenia, jakie na zorientowanym uzytkowniku wywoluje wzoér
uniewazniany oraz wzory, ktére zostaly wcze$niej publicznie ujawnione. (tak Sad Unii

Europejskiej w wyroku z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch)

Normatywna ocena sadu, ktéry orzeka na podstawie zaoferowanego mu materiatu
dowodowego, naklada na obydwie strony procesu obowiazek zgloszenia i udowodnienia ich

twierdzen, stuzacych okresleniu cech determinujacych ogolne wrazenie, elementow



drugorzednych, cech wynikajacych z funkcji produktu, w ktérym wzoér jest lub ma by¢
zastosowany, wskazanie przepiséw decydujacych o jego ewentualnej standaryzacji, a takze
zakreslenie granic swobody tworczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorow.
Kompetencje saqdu w tym zakresie nie moga by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego.
(inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23 X 2007 r. II CSK 302/07) Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c.,
biegly w postepowaniu cywilnym jest ekspertem, znawca dysponujacym wiedza i
doswiadczeniem zawodowym, pozwalajagcymi dostarczy¢ sadowi wiadomosci specjalnych.
Dokonuje on oceny okreslonego stanu faktycznego i przedstawia sadowi wlasng opinie. W
polskim procesie cywilnym, biegly - specjalista w zakresie wzornictwa przemystowego, nie
moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art. 6 rozporzadzenia.
Réwnocze$nie, nie moze on wydawac opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywac
oceny z punktu widzenia modelowej postaci o okreslonych ogoélnie cechach, definiowanej w
kazdej konkretnej sprawie, z pewnoscia jednak nie bedacej ekspertem ani znawca, nie majacej

jego wiedzy ani doswiadczenia zawodowego.

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosujg przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 88
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie
przepiséw prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju
postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego.
Uznajac, ze pozwany naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji

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

a. zabraniajace kontynuowania dzialan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych dobr, jezeli ich wlasciciel wiedziat do jakich celéw byly uzyte lub w okreslonych
okoliczno$ciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego panstwa czlonkowskiego, w ktérym naruszenie grozito lub miato miejsce.
(art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspolnotowych podejmuje, zgodnie z prawem

krajowym, niezbedne $rodki zapewniajace przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)

W okolicznosciach niniejszego sporu, zorientowanym uzytkownikiem torby jest
konduktor zwracajacy szczegdlng uwage nie tylko na jej cechy funkcjonalne ale takze na

wyglad produktu, jest zorientowany w obowigzujacych w tej dziedzinie trendach i tradycji



wzornictwa przemystowego. Swoboda twdrcza projektanta jest istotnie ograniczona w
odniesieniu do wymiaru torby i podzialu komory gléwnej na trzy czesci przeznaczone do
przechowywania poszczegolnych urzadzen elektronicznych. Takze okienko na $cianie
frontowej musi mie¢ okreslone wymiary i by¢ usytuowane na okreslonej wysokosci,
uwidaczniajac odczyt. Swoboda tworcy jest natomiast nieograniczona w zakresie elementow
wzornictwa, ksztaltow, zdobien, umieszczenia kieszeni, zapiecia klapy, kolorystyki. A wilasnie

w_tych elementach torba Ns nie rézni sie od torby chronionej rejestracjia wzoru

wspdlnotowego. Rdznice pomiedzy nimi s nieznaczne, praktycznie niezauwazalne. Uzasadnia

to stwierdzenie naruszenia przez K prawa wylacznego K i B, a w konsekwencji zastosowanie

sankcji zakazowych.

Z tych wzgledéw, na podstawie art. 89 ust.1 rozporzadzenia, Sad zakazatl pozwanym
naruszania praw powoddéw do wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest
oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania - w tym za posrednictwem Internetu —
oraz skladowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzet elektroniczny, oznaczonych
nazwa handlowa Ns, charakteryzujacych sie 1acznie nastepujacymi cechami : torba
jednokomorowa z paskiem na ramie, zamykana klapka z dwoma suwakami i dodatkowym
rzepem, z tylu torby pojemna kieszen zewnetrzna z wizytownikiem, dwie kieszonki boczne
zamykane klapkami, na froncie pod klapa otwarta kieszen i widoczne okienko z folii, komora
gléwna z dedykowanym specjalnym podziatem pod trzy przenosne urzadzenia elektroniczne.
Sad oddalil zadanie w odniesieniu do zakazu importu i eksportu toreb, poniewaz wyniki
przeprowadzonego w sprawie postepowania dowodowego nie pozwalaly na ustalenie, zZe
pozwani w ten sposdb naruszyli prawo powodow, badz, ze istnieje realna grozba naruszenia w

przysztosci.

Ochrona wzoru jest skuteczna od dnia publikacji o jego rejestracji 18 VII 2009 r.
Jakkolwiek umowa pozwanych z PKP Intercity S.A. zawarta zostala przed t3 datg, to brak
dowodu na to, ze do wyprodukowania kwestionowanych produktow doszto do 17 VII 2009 1., z
pewnoscig zas wprowadzenie do obrotu nastgpilo juz w okresie ochrony (pierwsza faktura

datowana jest 1 VIII 2009 .

Sad uznal za nieuzasadnione zadania okreslone w pkt 4, 5,71 8. pozwu.

Zgodnie z przepisem art. 286 p.w.p., sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoscia naruszajacego bezprawnie

wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do



ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotuy,
przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo

zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osob trzecich.

Bezsporne w sprawie jest, ze kwestionowane torby w liczbie 600 sztuk zostaly
wyprodukowane na konkretne, jednostkowe zamowienie PKP Intercity S.A. i sprzedane tej
spotce. Skoro nie znajduja sie w obrocie, nie moga by¢ z niego wycofane. Poczynione ustalenia
nie uzasadniaja takze zobowigzania pozwanych do zniszczenia form stuzacych do wytwarzania

toreb N5 i materiatow reklamowych, brak bowiem dowoddéw potwierdzajacych ich istnienie.

Nie zastugiwalo takze na uwzglednienie zadanie z pkt 2. pozwu.

Przepis art. 189 k.p.c., aczkolwiek zamieszczony w Kodeksie postepowania cywilnego,
ma charakter materialnoprawny, stanowiac podstawe dochodzenia roszczen. Powddztwo o
ustalenie stosunku prawnego lub prawa moze by¢ uwzglednione wtedy, gdy spetnione sa dwie
przestanki merytoryczne: interes prawny oraz wykazanie prawdziwos$ci twierdzenn powoda o
tym, ze dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiscie istnieje. Pierwsza z tych przestanek
warunkuje okreslony skutek tego powodztwa, decydujac o dopuszczalnosci badania i ustalania
prawdziwosci twierdzenn powoda. Wykazanie zas istnienia drugiej z przestanek decyduje o
zasadnosci powoddztwa. Interes ten nie moze by¢ rozumiany subiektywnie, wg odczucia
powoda, ale obiektywnie, tj. na podstawie rozumnej oceny sytuacji, w ktorej wystepuje on z

tego rodzaju powodztwem. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 28 XI 2002 r. II CKN 1047/00).

Interes prawny dotyczacy szeroko rozumianych praw i stosunkéw prawnych wystepuje
z reguly wowczas, gdy istnieje niepewnos¢ prawa lub stosunku prawnego zaréwno z przyczyn
faktycznych, jak i prawnych, ktéra moze by¢ wynikiem spodziewanego kwestionowania prawa
lub stosunku prawnego, moze tez powsta¢ wskutek naruszenia prawa. Przyczyna niepewnosci
moze by¢ tez sama ewentualno$¢ powstania skutkow naruszenia prawa, gdy istnieja czasowe
ograniczenia dochodzenia roszczen danego rodzaju. Istnienie interesu prawnego jest
kwestionowane formalnie w tych sytuacjach, w ktérych wystepuje rownoczesnie takze inna
forma ochrony praw powoda. Nie zachodzi on z reguly, gdy zainteresowany moze na innej
drodze osiagnac¢ w pelni ochrone swoich praw (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 22 XI 2002 r. IV
CKN 1519/00), gdy moze np. w procesie o $wiadczenie, uksztaltowanie prawa lub stosunku
prawnego, a nawet w drodze orzeczenia o charakterze deklaratywnym, uzyska¢ peing ochrone
swych praw. Kryterium interesu prawnego powoda w zadaniu ustalenia nie przesadza o
dopuszczalnosci wytoczenia powoddztwa z art. 189 k.p.c., decyduje natomiast o tym, czy w

konkretnych okoliczno$ciach, powddztwo to jest zasadne. Konsekwencja niewykazania przez



powoda istnienia interesu prawnego jest oddalenie powddztwa. (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z 6 VI 1997 r. Il CKN 201/97, M.Prawn. 1998/2/3) W przypadku tego rodzaju powodztwa sad ma
obowiazek badania z urzedu, czy po stronie powoda wystepuje interes prawny w ustaleniu.
(tak Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z g II 1999 r. I ACa 1105/98, Prok.i Pr. 2000/2/35)
Powodowie, zadajacy réwnoczesnie od pozwanych zwrotu bezpodstawnie uzyskanych
korzys$ci nie maja interesu prawnego w ustaleniu ich wysokosci. (a contrario art. 189

k.p.c.)

Sad orzektl o oddaleniu, jako nieudowodnionego, roszczenia z pkt 1. pozwu.
Zgodnie z art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji wzoru
wspdlnotowego, ktérego prawo zostato naruszone, moze zadac¢ od naruszajacego zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia
rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:
1. na zasadach ogdlnych albo
2. poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo
innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne
tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze wzoru

przemystowego.

Stosownie do zasady rozkladu ciezaru dowodu z art. 6 k.c., ciezar dowodu spelnienia
wszystkich przestanek odpowiedzialnosci spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazac
fakty i przedstawi¢ dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i zwiazku
przyczynowego pomiedzy zdarzeniem a szkoda. Konieczne jest takze udowodnienie winy,
bedacej ujemna ocena zachowania sie sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje
zachowanie sie niewlasciwe, niezgodne z prawem lub zasadami wspoélzycia spotecznego
(bezprawno$¢ - sprzeczno$¢ zachowania z szeroko rozumianym porzadkiem prawnym -
nakazéw i zakazéw wynikajacych z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element
subiektywny polega na umys$lnosci lub niedbalstwie (niedotozeniu nalezytej starannosci).
Ujemna ocena postepowania danej osoby, w poréwnaniu do stosowanego wzorca uzasadnia
przypisanie jej winy. Adekwatny zwigzek przyczynowy miedzy dzialaniem lub zaniechaniem
sprawcy a powstaniem szkody jest konieczng przestanka odpowiedzialnosci odszkodowawczej.
Zachodzi on tylko wtedy, gdy okreslona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1
k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewni¢ catkowita kompensate doznanego uszczerbku

majatkowego w granicach normalnego zwigzku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z



przyjetym pogladem szkoda jest powstala wbrew woli poszkodowanego réznica miedzy
obecnym jego stanem majatkowym a stanem jaki zaistnialby gdyby nie nastapito okreslone
zdarzenie. Polega ona na stracie jaka ponidst poszkodowany (damnum emergens) albo
pozbawieniu go korzysci, ktore moglby uzyska¢ gdyby mu szkody nie wyrzadzono (lucrum
cessans). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasade pelne odszkodowanie, podlegajace
ograniczeniom wynikajagcym z: granic odpowiedzialnosci wyznaczonych przestanka
adekwatnego zwigzku przyczynowego, przepisow szczegolnych (m.in. art. 362 k.c.
przewidujacego zmniejszenie obowigzku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia sie
poszkodowanego do jej powstania lub zwiekszenia), miarkowania odszkodowania (ius
moderandi). Strata jest pomniejszenie majatku poszkodowanego - uszczuplenie aktywow lub
zwiekszenie pasywow. Szkoda w postaci utraconych korzysci ma wprawdzie charakter
hipotetyczny ale musi by¢ ona przez osobe poszkodowana wykazana z tak duzym
prawdopodobienstwem, ze uzasadnia ono w $wietle doswiadczenia zyciowego przyjecie, ze
utrata korzysci rzeczywiscie nastgpila. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 3.10.1979 1. II CR 304/79
OSNC 1980/9/164)

Wysoko$¢ szkody okresla sie przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzgledniajacej
warto$¢ naruszonych dobr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadg art. 6 k.c.,
udowodnienie szkody i jej wysoko$ci obcigza poszkodowanego. W sytuacji, gdy dokladne
wykazanie wysokosci szkody jest niemozliwe lub nader utrudnione i powdd nie jest w stanie
tego zrobi¢ pomimo uzycia wszystkich mozliwych $rodkéw dowodowych (a w szczegdlnosci
opinii bieglego) sad ustala odszkodowanie wg wlasnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na
odstapienie od ogdlnej zasady udowodnienia w sposob $cisty i doktadny elementéw zadania
wyrazajacych sie w kategorii wysokosci. Przepis ten natomiast nie moze mie¢ zastosowania do
ustalania samej podstawy odpowiedzialnosci, w tym zwigzku przyczynowego. Warunkiem jego
zastosowania jest ustalenie na podstawie ogolnych regut dowodowych i przepiséw prawa
materialnego zasady odpowiedzialnosci, powstania szkody i zwigzku przyczynowego miedzy
szkoda a zdarzeniem stanowigcym podstawa odpowiedzialnosci. (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z 30 V 2000 1. IV CKN 919/00) Powdd nie moze takze skutecznie powotywacé sie na przepis art.
322 k.p.c. w sytuacji, gdy uchybil obowiazkowi przedstawienia twierdzen i dowodow na

poparcie swego roszczenia w terminie okreslonym art. 479" § 1 k.p.c.

W ocenie Sadu, naruszenie prawa wylacznego powoddéw nastapilo w wyniku
niespelnienia przez pozwanych wymogu zachowania nalezytej starannosci. Otrzymujac od

zamawiajacego - do skopiowania - torbe nr 5203, pozwany nie zadbat o sprawdzenie, czyja jest



ona wlasnoscia, czy jej wzor nie jest chroniony prawami wlasnosci intelektualnej osob trzecich.
Nalezy zwroci¢ uwage, ze producent torby zostal wskazany na wszywce, a bazy OHIM s3a jawne
i ogdlnie dostepne w internecie. Nie byto zatem utrudnione poczynienie ustalen pozwalajacych
zapobiec naruszeniu prawa powodow, pozwani nie dochowali jednak nawet minimum

starannosci.

W ocenie Sadu, powodowie nie udowodnili wysokosci wyrzadzonej im szkody ani
istnienia zwigzku przyczynowego pomiedzy nig a dzialaniem pozwanych. Brak jest podstaw do
uznania, ze gdyby pozwani nie wyprodukowali toreb N5, kopiujac wzor powoddw, i nie
sprzedali ich PKP Intercity po cenie jednostkowej brutto 150,06 zl, zamawiajaca nabylaby taka
sama liczbe toreb od powoddéw po cenie jednostkowej 229 zt netto. W kazdym elemencie
(wybor kontrahenta, liczba, cena) utracone korzysci mogtyby mie¢ inny niz chca powodowie
wymiar. Nalezatoby takze odliczy¢ koszty produkcji, ktérych powodowie by nie poniesli.
Uznajac roszczenie odszkodowawcze za nieudowodnione co do wysokosci Sad orzekt o

jego oddaleniu.

Sad czesciowo uwzglednil zadanie z pkt 3 pozwu, zasadzajac od K i K - solidarnie -
na rzecz K i B - solidarnie - kwote 73.800 zt tytutem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych
korzysci.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p., uprawniony z rejestracji
wzoru przemystowego, ktorego prawo zostalo naruszone moze zada¢ zaniechania naruszania,
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez
naprawienia wyrzadzonej szkody. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci ma
charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobienstwa terminologii nie jest tozsame z
bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezalezne od winy
naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzglednieniu roszczenia
decydowac bedzie stwierdzenie, ze - w efekcie bezprawnego uzywania wzoru przemystowego -
pozwany uzyskat korzys¢ (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie

wlasnosci przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Okolicznosci sprawy wskazuja w sposob niewatpliwy na to, ze naruszenie przez
pozwanych wylacznosci uzywania przez powoddéw zarejestrowanego na ich rzecz wzoru
wspdlnotowego ograniczato sie do wyprodukowania i w latach 2009-2010, na podstawie umowy
z 6 lipca 2009 r. 600 toreb i ich sprzedazy w cenie jednostkowej 150,06 zt brutto. Niecelowe
bylo weryfikowanie prawdziwosci i kompletnosci udzielonych przez pozwanych informacji

(potwierdzonych fakturami), skoro torby byly przeznaczone dla PKP Intercity i mogly by¢



uzywane wylacznie przez konduktoréw zaopatrzonych w okreslone urzadzenia elektroniczne.
Zadana przez powoddw kwote 90.036 zt (600 x 150,06 z}) nalezato jednak pomniejszy¢ o 22%
podatku VAT, ktory nie stanowit korzysci w rozumieniu art. 286 ust. 1 p.w.p. Poniewaz
pozwani nie wskazali wysokosci kosztéw produkgcji ani nie dowiedli ich poniesienia, zasagdzona

zostala pelna cena netto, l3cznie 73.800 zi.

W przekonaniu Sadu, zadanie podania orzeczenia do publicznej wiadomosci
zaslugiwalo na uwzglednienie wylacznie co do jego umieszczenia na stronie

internetowej www.marwel.pl. (pkt 10 pozwu)

Oparte na przepisach prawa krajowego (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.)
zadanie podania orzeczenia do publicznej wiadomosci moze by¢ uwzglednione tylko o tyle o
ile uzasadniaja to okolicznosci sprawy, a w szczegdlnosci charakter i zakres naruszenia, krag
0sob, ktore powinny by¢ o nim powiadomione. Niczym nieuzasadnione jest przekonanie, ze
wszystkie wyroki powinny by¢ publikowane na pierwszych stronach dziennikéw Gazeta
Wyborcza i Rzeczpospolita. W niniejszej sprawie zadanie takie nie ma zadnych oparcia w
stanie faktycznym. Do naruszenia doszto w stosunkach kilku zaledwie podmiotow. Nabywca
kwestionowanych toreb miat swiadomos¢ naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, jesli nawet
sam ich nie naruszal. Torby zostaly zakupione do uzytku jego pracownikéw. Nic nie uzasadnia

powiadamiania o zapadtym wyroku nieograniczonego kregu osob.

Razacy brak starannosci w prowadzonej przez nich dzialalno$ci gospodarczej
przemawia za podaniem do wiadomosci klientéw pozwanych i oséb zainteresowanych ich
produktami, a w zwigzku z tym odwiedzajacych strone internetowa www.marwal.pl.
Informacja jest istotna wylacznie w odniesieniu do pkt 1 wyroku, zakazujacego K naruszania

prawa powodow. Sad nakazal zatem pozwanym - solidarnie, aby umiescili na stronie

internetowej pod adresem www.marwal.pl, w sposéb widoczny bezposrednio po otwarciu tej
strony, w terminie dwoch tygodni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia, ogloszenie o tresci
: ,Wyrokiem z 28 wrze$nia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspodlnotowych Znakow
Towarowych i Wzoréow Przemystowych zakazat K i K wspolnikom spétki cywilnej M w
Bydgoszczy naruszania praw K i B do wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 1549916-0001, to jest

oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania - w tym za posrednictwem Internetu —
oraz skladowania w tych celach toreb konduktorskich na sprzet elektroniczny, oznaczonych
nazwa handlowa Ns5. Sad nakazat réwniez K i K, aby zwrdcili K i B bezpodstawnie uzyskane

korzysci.” i utrzymywali to ogloszenie przez okres miesigca.


http://www.marwel.pl/
http://www.marwal.pl/
http://www.marwal.pl/

O kosztach procesu Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.,
stosunkowo rozdzielajac je miedzy stronami. Powodow obcigzaja koszty w 2/3, poniewaz ulegli
oni co do zadan z pkt 1, 2, czesciowo pkt 3 i 5-9. Pozwanych obcigzaja koszty w 1/3, ulegli

bowiem co do zasadniczego zadania z pkt 4, w wiekszosci z pkt 3 oraz z pkt 10.

Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i
wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego
stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub
rzecznika patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisow o
wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.) Oplaty za czynno$ci radcéw prawnych przed
organami wymiaru sprawiedliwosci okre$la rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX
2002 1. w sprawie optat za czynnosci radcéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa
kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu. Zasadzajac
oplate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy, a takze
charakter sprawy i wklad pracy pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasadzenia oplaty stanowia stawki minimalne okreslone
w rozdziatach 3 i 4, z tym, Ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2
ust.2.), ktorej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W
sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zt (§ 10

ust. 1 pkt 18).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sad uznal, ze
adekwatne do naktadu pracy pelnomocnikéw stron wykonujacych zawod radcy prawnego i
adwokata (analogiczna regulacja rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 IX 2002 .
w sprawie optat za czynnosci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztow
nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu. bedzie wynagrodzenie w minimalnej

wysokosci. (840 z1 + 17 zt tytutem oplaty skarbowej od pelnomocnictwa)

Sad ustalit optate ostateczna na kwote po 3.000 zt i uznat ja za pobrang od powodow do
kwoty 600 zl. Stosownie do okreslonego wyzej ich udzialu w kosztach, Sad natozyt na strony
obowiazek uiszczenia pozostalej czesci oplaty ostatecznej oraz nieuiszczonej oplaty
stosunkowej od roszczenia pienieznego objetego pkt 3 pozwu, ktorego wartos¢ ustalona
zostala na 73.800 zl. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sgdowych w

sprawach cywilnych)



