Sygn. akt XXIl GWwp 10/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2019r.

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska

Protokolant protokolant sgdowy Patrycja Chantaj
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2019 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa R.spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Piasecznie
przeciwko A spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Kaliszu

0 ochrone prawa do wzoru wspolnotowego

oddala powédztwo.

Sygn. akt XXIl GWwp 10/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 25 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 19/19 Sad udzielit

R. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Piasecznie zabezpieczenia roszczen o:

1. nakazanie A. spéice z ograniczong odpowiedzialnoscig w Kaliszu zaniechania naruszania prawa z
rejestracji wzoru wspolnotowego pt. ,Pedzelki (czes¢ -)”, zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Witasnosci Intelektualnej pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania, oferowania,

reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek



(pedzelkéw) do pobierania wymazéw cytologicznych posiadajgcych gtdwke z bocznymi ramionami, na
ktorych witoski sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej srodkowa usztywniona czesé posiada witoski
utozone prostopadle do trzonu, a w szczegdlnosci szczoteczek do pobierania wymazdéw cytologicznych
wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanal”,
~SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA
CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”, ktorych giéwka (czes¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na

§ A

2. nakazanie obowigzanej zniszczenia na jej koszt stanowigcych jej wlasnos¢ szczoteczek (pedzelkdw)

fotografiach:

do pobierania wymazéw cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych witoski
sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktorej srodkowa usztywniona czes$¢ posiada witoski utozone prosto-
padle do trzonu, a w szczegolnosci szczoteczek do pobierania wymazow cytologicznych wprowadza-
nych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanat’, ,SZCZOTECZKA
CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL.
TARCZA-KANAL ALB”, ktérych gtéwka (czes¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1.
oraz wszystkich materiatdbw marketingowych dotyczgcych takich szczoteczek do pobierania wymazéw

cytologicznych,

poprzez:

a. nakazanie obowigzanej - na czas trwania procesu - zaniechania importowania, oferowania, reklamo-
wania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pedzelkow) do
pobierania wymazow cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wtoski sg
utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej Srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone prostopadle
do trzonu, a w szczegolnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych wprowadzanych do
obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanal’, ,SZCZOTECZKA
CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL.
TARCZA-KANAL ALB”, ktorych gtdwka (czes¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach:

b. zajecie - na czas trwania procesu — stanowigcych wiasnosé obowigzanej szczoteczek (pedzelkéw) do
pobierania wymazow cytologicznych posiadajgcych gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wtoski sg
utozone réownolegle do trzonu, i ktérej srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone prostopadle
do trzonu, a w szczegolnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych wprowadzanych do
obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza - kanat’, ,SZCZOTECZKA CYTOLO-



GICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-
KANAL ALB”, ktorych gtéwka (cze$¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. a. oraz
wszystkich materiatdbw marketingowych zawierajgcych wizerunek takich szczoteczek do pobierania
wymazow cytologicznych, znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia przez obowigzang dziatalno$ci
gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w zwigzku z

wykonywaniem zabezpieczenia.

Postanowienie to nie zostato zaskarzone przez spoétke A. .

11 kwietnia 2019 r. R. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Piasecznie wystgpita z

pozwem o:

1. nakazanie A. spolce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Kaliszu zaniechania naruszania
prawa do wzoru wspoélnotowego pt. ,Pedzelki (czes¢ -)” zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Witasnosci Intelektualnej pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania, ofero-wania,
reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek
(pedzelkéw) do pobierania wymazow cytologicznych posiadajgcych gtdwke z bocznymi ramionami, na
ktérych witoski sg utozone réwnolegle do trzonu i ktérej srodkowa, usztywniona czes¢ posiada wioski
utozone prostopadle do trzonu, w szczegdlnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych
wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza-kanatl”,
,SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA
CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”, ktérych gtowka (cze$¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na

fotografiach:

2. nakazanie pozwanej zniszczenia, na jej koszt, stanowigcych jej wtasnos$¢ szczoteczek (pedzelkéw) do
pobierania wymazow cytologicznych posiadajgcych gtdwke z bocznymi ramionami, na ktérych wtoski sg
utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej srodkowa usztywniona czes¢ posiada wioski utozone prostopadle
do trzonu, a w szczegolnosci szczoteczek do pobierania wymazéw cytologicznych wprowadzanych do
obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka cytologiczna tarcza-kanat’, ,SZCZOTECZKA
CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL.
TARCZA-KANAL ALB”, ktérych gtdwka (cze$¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1.
oraz wszystkich materiatdw marketingowych dotyczgcych takich szczoteczek do pobierania wymazéw

cytologicznych,

3. zasagdzenie od pozwanej na rzecz powoddki zwrotu kosztéw postepowania. (k.3-188)



A. spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Kaliszu nie zlozyta odpowiedzi na
pozew. Na rozprawie w dniu 27 maja 2019 r. jej przedstawiciel wniést o oddalenie
powoddztwa kwestionujgc legitymacje czynng spotki R. . Zarzucit, ze powddka nie
udowodnita swych uprawnien do wzoru wspélnotowego wynikajgcych z umowy licencyjnej.
(k.200)

Sad ustalil, ze:

R. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Piasecznie od ponad 20. lat prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie obrotu produktami z dziedziny ginekologii, cytologii, onkologii,
andrologii, IVF-ET oraz higieny szpitalnej. (dowdd: odpis z KRS k.30-36, wydruki ze stron internetowych
k.38-42)

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig prawa niderlandzkiego R. B.V. z siedzibg w Oss jest
producentem wyrobéw medycznych cieszacych sie uznaniem specjalistow, dzieki ich wysokiej jakosci i
innowacyjnosci. Prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg od 1982 r. specjalizujgc sie w produkcji urzgdzen do
prébek do badan przesiewowych. Jej produkty sg obecne w 47 krajach na catym swiecie, od 1993 r. w
P. , gdzie od 1995 r. jej oficjalnym przedstawicielem jest powodka. (dowdd: wydruki ze strony
internetowej k.44-63, 178-185)

R. B.V. stuzy prawo do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante w dniu 17 grudnia 2004 r. pod nr 269097-0001. Wzdr, zgtoszony
dla pedzelkow (czesc -), przedstawia sie nastepujgco:

e =)

3 4
(dowdd: - swiadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.65-71)

Wzor wspolnotowy jest stosowany przez powddke w pedzelkach szczoteczek przeznaczo-nych
do pobierania wymazéw cytologicznych, oferowanych pod nazwg handlowg CERVEX-BRUSH COMBI.
Od 2005 r. sg one wprowadzane do obrotu na terytorium P. , gdzie cieszg sie uznaniem w srodowisku
medycznym. (dowdd: faktury k.82, 84, wydruki ze strony internetowej k.86-93, fotografie k.95-97)

M. Z..ztozyt w imieniu R. B.V., datowane na 17 stycznia 2019 r., oswiadczenie zatytutowane
“Upowaznienie”, zgodnie z ktérego trescig spotka R. posiada licencje na wzor wspdlnotowy nr 269097-
0001 w odniesieniu do terytorium P. , a takze jest upowazniona do podejmowania dziatann prawnych,
wedlug wtasnego uznania, we wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony tego wzoru i zwalczania

nieuczciwej konkurencji w tym zakresie, w tym do wystepowania na droge sgadowg przeciwko



podmiotom naruszajgcym prawo do wzoru prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na terytorium Polski.

(dowdd: oswiadczenie k.73-75, wyciag z rejestru handlowego k.77-80)

A. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Kaliszu prowadzi dziatalnos¢
handlowg obejmujaca sprzedaz produktéw dla ginekologii, m.in. poprzez sklep internetowy pod adresem
(...).com.pl . (dowdd: odpis z KRS k.132-137, wydruki ze strony internetowej k.124-130, informacja z
bazy WHOIS Krajowego Rejestru Domen k.139-142) Pozwana importuje z C. , oferuje, reklamuje i
wprowadza do obrotu na terytorium P. szczoteczki (pedzelki) do wymazow cytologicznych posiadajace

gtéwke z bocznymi ramionami, na ktérych wioski sg utozone réwnolegle do trzonu, i ktérej srodkowa
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S3 one wprowadzane do obrotu pod nazwami handlowymi ,Szczoteczka
cytologiczna tarcza-kanal’, ,SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA STERYLNA TARCZA-KANAL TYP
COMBII” lub ,SZCZOTECZKA CYT. STERYL. TARCZA-KANAL ALB”:
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(dowod: dowdd rzeczowy k.144, fotografie k.145-149, paragon k.151)




Pozwana reklamuje, oferuje i sprzedaje szczoteczki za posrednictwem strony internetowej:

B & 4 scoonczaaon X | v o

(dowdd: print-screen k.153, wydruki ze

strony internetowej k.155-156)

Sad zwazyt:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorow wspoélnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wytgcznego do wzoru,
jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie
zawiera legalng definicje, zgodnie z ktdérg wzorem jest postaé catego produktu lub jego czesci, wynikajaca
w szczegolnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow produktu lub jego
ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzoér wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przesfanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przedtuzyc
ochrone na jeden lub wiecej okresoéw piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wytgcznosc
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzér zostat ucielesniony
lub do ktérego zostat zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy
nie tylko sprzedazy, ale réwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktory obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli
prowadzi do zakiécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego, a takze skladowanie,
interpretowane scisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do
obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikajg takze dla uprawnionego (wtasciciela) roszczenia zakazowe wzgledem
kazdej osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu czy
przechowujgc produkty, w ktdrych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia)
istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru
powoda, iz nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdélinego wrazenia, uwzglednia
sie przy tym swobode twérczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzér, ktéry nie
wywotuje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy tym
stopien swobody tworcy (ust. 2).

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem

wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub

wystepowania pomiedzy nimi roznic zaledwie w nieznaczgcych szczegoétach. Przy badaniu naruszenia



prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo don wzoru przemystowego ucielesnionego w
kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku
lub modelu, ktdra opiera sie na ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku w

odniesieniu do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktéw.

Bezsporne w sprawie jest, ze R. B.V. jest uprawniona do wylgcznego uzywania na terytorium
Unii Europejskiej wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 269097-0001 oraz do
dochodzenia roszczen wynikajgcych z naruszenia prawa do wzoru. Wzor ten jest wykorzystywany przez
pozwanag, ktéra oferuje i wprowadza do obrotu szczoteczki do badan cytologicznych, podobne do wzoru
wspoélnotowego, w rozumieniu art. 10 rozporzgdzenia. Nie ulega watpliwosci Sadu, ze na osobie zwykle
uzywajgcej tego rodzaju szczoteczek do wykonywania badan cytologicznych sprawiajg one tozsame
0golne wrazenie. Poniewaz za$ ze strony internetowej uprawnionej wynika, ze szczoteczki takie moga
mie¢ bardzo réznorodny wyglad, nie mozna uznaé, ze swoboda projektanta ograniczona byla w tym

przypadku wzgledami funkcjonalnymi do tego stopnia, ze konieczne byto wiasciwie skopiowanie wzoru:

Wz6r wspolnotowy nr 269097-0001 Gtéwka szczoteczki (pedzelka) obowigzane;j
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W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosujg przepisy rozporzgdzenia (art. 88 ust.1), a w
kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno prawo materialne (ust.2.) jak i
procesowe, odnoszace sie do krajowego wzoru przemystowego. Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub ze z
jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspolnotowego sad stosuje, jesli nie stojg temu na

przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki:

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materiatébw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktow, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celéw byly uzyte lub w danych okolicznosciach byto to

oczywiste,



d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznosci, przewidzia-
nych przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
cztonkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad podejmuje
tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych srodkéw, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89
ust. 2) Odnosi sie to do przepisow art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wtasnosci
przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzoér przemystowy zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze
zadac¢ od naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w
razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzgdzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajgc o nharuszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w
zakresie okreslonym przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o0 bedacych wtasnoscia naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegolnosci sagd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na
poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osoéb trzecich.

Jako wiasciciel wzoru R. B.V. moze dochodzi¢ roszczeh wynikajgcych z naruszenia,
okreslonych przepisami art. 88 ust.l rozporzadzenia oraz art. 286 p.w.p. stosowanego do wzoru
wspolnotowego poprzez art. 88 ust.2 rozporzgdzenia.

Spotka R. nie moze skutecznie zgdaé¢ zastosowania wzgledem spétki A. sankcji

wynikajacych z naruszenia, poniewaz nie udowodnita, ze jest licencjobiorca:

Przepis art. 32 rozporzgdzenia stanowi, ze wzoér wspoélnotowy moze by¢ przedmiotem licencji na
terenie catej Wspdlnoty (Unii Europejskiej) lub jej czesci. Licencja moze by¢ wytaczna lub niewytgczna.
(ust. 1) Bez uszczerbku dla postanowieh umowy licencyjnej, licencjobiorca moze wystgpi¢ z
powddztwem o naruszenia wzoru wspoélnotowego wytgcznie za zgodg wiasciciela prawa. Jednakze
licencjobiorca wytgczny moze wszczgé takie postepowanie, jezeli wkasciciel - po otrzymaniu wezwania -
sam nie wytoczy we wiasciwym terminie powddztwa. (ust. 3) W przypadku zarejestrowanego wzoru
wspoélnotowego udzielenie lub przeniesienie licencji dotyczgcej takiego prawa, na wniosek jednej ze
stron, wpisuje sie do rejestru i publikuje. (ust. 5)

Ustawodawca unijny nie ustanowit wymogu wpisu licencji do rejestru wzoréw wspélnotowych
pozostawiajgc decyzje w tym zakresie zainteresowanym stronom. Nie uzaleznit takze od wpisu do
rejestru mozliwosci dochodzenia przez licencjobiorce roszczen wzgledem naruszyciela. Legitymacja
czynna zalezy w tym przypadku przede wszystkim od stron umowy licencyjnej, ktére — inaczej niz ust. 3

art. 32 rozporzagdzenia — mogg uregulowaé uprawnienia licencjobiorcy wzgledem oséb trzecich.

Prawidtowo$¢ takiego rozumienia omawianego przepisu potwierdzit Trybunat Sprawiedliwosci
UE, ktéry w wyroku z 22 czerwca 2016 r. wydanym w sprawie C-419/15 (stanowigcym odpowiedz na
pytanie prejudycjalne) stwierdzit, ze art. 33 ust. 2 zdanie pierwsze rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002



nalezy interpretowa¢ wten sposob, ze licencjobiorca moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych
Z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego stanowigcego przedmiot licencji, cho¢

licencja ta nie zostata wpisana do rejestru wzoréw wspolnotowych.

Jezeli zatem umowa licencji nie stanowi inaczej,

- licencjobiorca niewytaczny moze wystgpi¢ z powoddztwem o naruszenia wzoru wspoélnotowego
wytgcznie za zgodg wiasciciela (licencjodawcy),
- licencjobiorca wytgczny moze wszczg¢ takie postepowanie, jezeli wiasciciel wzoru wspolnotowego po

otrzymaniu wezwania sam nie wniesie pozwu we wtasciwym terminie.

Warunkiem uznania, ze jest on czynnie legitymowany do wystepowania z pozwem w sprawie
naruszenia jest przedstawienie przez licencjobiorce waznie zawartej umowy, z ktérej wynika jego status,
zakres jego uprawnien, w szczegolnosci do samodzielnego dochodzenia roszczen wzgledem

naruszyciela wzoru (za lub bez zgody wtasciciela wzoru).

Licencjobiorca, ktory nie jest wpisany do rejestru wzoréw wspolnotowych moze dowies$é
legitymacji czynnej wszelkimi dowodami. W praktyce sktada zwykle dokument w postaci umowy
licencyjnej. Jej waznos¢ i skuteczno$¢ zawarcia oraz tres¢ podlega ocenie sgdu, z punktu widzenia
wiasciwych przepiséw prawa materialnego. W relacjach miedzynarodowych, jak w tym przypadku Polski
i Krélestwa Niderlandow, jezeli umawiajgce sie strony nie postanowity inaczej, do umowy licencyjnej
stosuje sie przepisy prawa witasciwego licencjodawcy, stosownie do przepiséw art. 3 i art. 4 ust. 2
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie prawa wtasciwego dla zobowigzan umownych (Rzym I).

W postepowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia, do uprawdopodobnienia legitymacji
czynnej spotki R. wystarczajgce byto przedstawienie oswiadczenia osoby uprawnionej do reprezentaciji
wiasciciela wzoru wspdlnotowego. W postepowaniu gtéwnym, wobec zgtoszenia przez pozwang zarzutu

braku legitymaciji czynnej, powddka miata obowigzek udowodnienia, ze jako licencjobiorca niewytgczny

jest uprawniona do dochodzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roszczeh wynikajacych z

naruszenia. (art. 6 k.c.)

Posiadanie przez strony legitymacji czynnej i biernej w procesie jest przestankg zasadniczg, od
ktérej istnienia uzalezniona jest mozliwos¢é uwzglednienia powddztwa, a jej brak prowadzi do wydania
wyroku oddalajgcego powoddztwo. Z uwagi na to, zarzut pozwanej braku legitymacji czynnej nalezato

wzigé pod uwage w pierwszej kolejnosci:

W ocenie Sadu przedstawiony przez powddke dokument zatytutowany ,Upowaznienie” nie
dowodzi jej uprawnien do dochodzenia roszczen objetych pozwem. Nalezy zauwazyé, Zze nie ma on
mocy prawnej dokumentu urzedowego, zatem nie stanowi dowodu tego, co zostatlo w nim
zaswiadczone. Dokument prywatny sporzadzony w formie pisemnej, w mysl art. 245 k.p.c.,

stanowi jedynie dowéd tego, ze osoba, ktéra go podpisata, ztozyta oswiadczenie w nim zawarte.

Z dokumentem prywatnym o ktérym mowa w art. 245 k.p.c. wigze sie wzruszalne domniemanie
jego prawdziwosci i autentycznosci pochodzenia zawartego w nim oswiadczenia od wystawcy, ktéry go

podpisat (tak wyroki Sgdu Najwyzszego z 3 pazdziernika 2000 r., | CKN 804/98, z 6 listopada 2002 r., |



CKN 1280/00, z 8 sierpnia 2012 r., | CSK 25/12; postanowienie Sgdu Najwyzszego z 9 sierpnia 2016 r.,
Il CZ 83/16). Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie rozcigga sie¢ na okolicznosci
towarzyszgce ztozeniu oswiadczenia; nie przesgdza ona sama przez si¢ 0 mocy materialnej dokumentu
(kwestii jego waznosci, skutecznosci, a takze prawdziwosci). Dokument prywatny nie jest wiec
uznawany za dowod rzeczywistego stanu rzeczy. (tak m.in. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z 7 sierpnia 2015 r., VI ACa 1031/14).

Dokument prywatny jest jednym z dowoddéw wymienionych w kodeksie postepowania cywilnego
i podlega ocenie tak, jak wszystkie inne dowody (art. 233 § 1 k.p.c.). Moze stanowi¢ podstawe czynienia
przez sad ustalen faktycznych i wyrokowania, a materialna moc dowodowa dokumentu prywatnego
zalezy od jego tresci. Podobnie jak inne dowody, sad ocenia, czy dowdd ten ze wzgledu na jego
indywidualne cechy i okolicznosci obiektywne zastuguje na wiare, czy tez nie. Wynikiem tej oceny jest
przyznanie lub odmowa przyznania dowodowi z dokumentu waloru wiarygodnosci, z konsekwencjami w

zakresie jego znaczenia dla ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygniecia.

Zgodnie natomiast z art. 253 k.p.c. jezeli strona zaprzecza prawdziwosci dokumentu
prywatnego albo twierdzi, ze zawarte w nim oswiadczenie osoby, ktdra je podpisata, od niej nie
pochodzi, obowigzana jest okolicznosci te udowodni¢. Jezeli jednak spér dotyczy dokumentu
prywatnego pochodzacego od innej osoby niz strona zaprzeczajgca, prawdziwos¢é dokumentu powinna

udowodni¢ strona, ktéra chce z niego skorzystac.

Jak wynika z oswiadczenia przedstawiciela wiasciciela, w Rzeczypospolitej Polskiej moze
korzysta¢ ze wzoru wspoélnotowego — jako licencjobiorca niewytaczny - spétka R., ktéra jest takze
uprawniona do dochodzenia roszczeh wynikajgcych z naruszenia dokonanego przez podmioty
prowadzace w P. dziatalno$¢ gospodarczg, z ograniczeniem wytgcznie do terytorium P. i. Dokument nie
pozwala natomiast na ustalenie okolicznosci decydujgcych o waznosci i skutecznosci zawarcia przez R.
B.V. i spdtke R. umowy licencyjnej. Nie wiadomo w szczegdolnosci w jakiej formie umowa zostata
zawarta, czy strony byty prawidtowo reprezentowane ani jaka byla tres¢ postanowieh dotyczacych

korzystania ze wzoru wspoélnotowego i zasady dochodzenia roszczen wynikajacych z naruszenia.

Wobec zakwestionowania przez pozwang legitymaciji czynnej spotki R. , to na powddce
spoczywat ciezar udowodnienia prawdziwosci tresci znajdujgcych sie w oswiadczeniu. Powddka nie
zareagowata na stawiany zarzut, nie zdecydowata sie na ziozenie do akt umowy zawierajgcej
postanowienia dotyczgce udzielenia licencji, choé¢ jej petnomocnik stwierdzit, Ze umowa taka zostata

zawarta.

Jedynie na marginesie Sad pragnie zauwazy¢, ze z samej tresci dokumentu zatytutowanego
~,Upowaznienie” nie wynika, czy spotka ma prawo dziataé w imieniu wtasnym, czy tez de facto intencjg
wystawiajgcego dokument byto umozliwienie spoice R. , jako oficjalnemu przedstawicielowi R. B.V.

podjecia dziatan w imieniu wtasciciela wzoru wspdélnotowego.

Zwazywszy zatem, ze spotka R. nie dowiodta, iz jest czynnie legitymowana do dochodzenie
wzgledem spotki A. roszczehn wynikajgcych z naruszenia prawa do wzoru wspoélnotowego nr 269097-
0001, Sad orzekt o oddaleniu powédztwa. Koszty postepowania ponosi powddka na zasadzie art. 98

k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu



