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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2019 .

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Zabinska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. w Warszawie sprawy
z powodztwa Fabryki Mebli W. spétki jawnej z siedzibg w miejscowosci Jankowy
przeciwko G. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Bukowinie Sycowskiej

o ochrone prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego oraz autorskich praw majgtkowych

1. zakazuje G. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bukowinie Sycowskiej

korzystania w dziatalnosci gospodarczej z wzoru naroznika sprzedawanego obecnie pod nazwg

we——

handlowg ,Udinese”, o wygladzie: ’ niezaleznie

od kolorystyki, charakteryzujgcego sie nastepujgcymi cechami:

- oba przednie, zewnetrzne narozniki sg zaokragglone, widoczny jest poziomy podziat $ciany
bocznej, obicie odcinajgce sie wizualnie i materiatem od $ciany bocznej jest tukowato wygiete na

zewnatrz, nie nachodzi od goéry na sciane boczng mebla,

- tylne narozniki sg zaokraglone,



- podiokietnik tworzony przez krétszy bok mebla jest ftukowato wygiety na zewnatrz, z wyzszg
warstwg obicia odcinajgcego sie wizualnie i materiatem od Sciany bocznej,

- podstawa mebla ma frontowe ptaszczyzny zaokraglone ku dotowi i do tytu, krawedzie tworzg tuki;
- obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagtéwkiem,
- skrzynia mebla wykonana jest z innego materiatu niz obicie, z wizualnym kontrastem,

w szczegolnoséci: produkcji naroznikow o takim wyglgdzie i cechach, ich wprowadzania do obrotu,
importu, eksportu i reklamowania oraz wykorzystania materiatdw, w ktorych produkt taki zostat

przedstawiony;
2. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

3. zasadza od G. spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bukowinie Sycowskiej na
rzecz Fabryki Mebli W. spoétki jawnej z siedzibg w miejscowosci Jankowy kwote 1.997 (tysigc

dziewiecset dziewiecdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania;

4. zwraca Fabryce Mebli W. spotce jawnej z siedzibg w miejscowosci Jankowy z sum budzetowych
kwote 700 (siedemset) ztotych tytutem nienaleznej czesci optaty sgdowej uiszczonej 5 kwietnia 2019

r., zaksiegowanej pod poz. (...)

UZASADNIENIE

9 pazdziernika 2019 r. Fabryka Mebli W. spdtka jawna z siedzibg w miejscowosci Jankowy

wniosta o:

1. zakazanie G. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bukowinie Sycowskiej
korzystania w dziatalnosci gospodarczej, w szczegodlnosci produkcji, wprowadzania do obrotu,
importu, eksportu oraz reklamowania, z wzoru naroznika sprzedawanego obechie pod nazwag

UDINESE, niezaleznie od kolorystyki oraz wykorzystanych materiatdw, o nastepujacej postaci:

charakteryzujgcego sie nastepujgcymi cechami:

- oba przednie, zewnetrzne narozniki sg zaokraglone, widoczny jest poziomy podziat $ciany bocznej,
obicie odcinajgce sie wizualnie i materiatem od Sciany bocznej jest tukowato wygiete na zewnatrz, nie
nachodzi od goéry na $ciane boczng mebla;

- tylne narozniki sg zaokraglone;

- podtokietnik tworzony przez krétszy bok mebla jest tukowato wygiety na zewnatrz, z wyzszg warstwa

obicia odcinajgcego sie wizualnie i materiatem od Sciany bocznej;



- podstawa mebla ma frontowe ptaszczyzny zaokraglone ku dotowi i do tytu, krawedzie tworzg tuki;
- obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagtéwkiem;

- skrzynia mebla wykonana jest z innego materiatu niz obicie, z wizualnym kontrastem;

2. zwrot kosztow postepowania. (k.3-53)

Uwzgledniajgc zawarty w pozwie wniosek 18 pazdziernika 2019 r. Sad postanowit udzieli¢

spoétce Fabryka Mebli W. zabezpieczenia roszczenia z pkt 1., poprzez:

a. zakazanie spotce G. - na czas trwania postepowania - korzystania (w szczegodlnosci: produkciji,
oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu) z wzoru naroznika oferowanego obecnie pod

nazwg UDINESE, niezaleznie od kolorystyki oraz wykorzystanych materiatébw, o wygladzie:

prr———

, charakteryzujgcego sie nastepujgcymi cechami:
- oba przednie, zewnetrzne narozniki sg zaokraglone, widoczny jest poziomy podziat Sciany bocznej,
obicie odcinajgce sie wizualnie i materialem od sciany bocznej jest tukowato wygiete na zewnatrz, nie
nachodzi od géry na $ciane boczng mebla,
- tylne narozniki sg zaokraglone,
- podtokietnik tworzony przez krotszy bok mebla jest fukowato wygiety na zewnatrz, z wyzszg warstwg
obicia odcinajgcego sie wizualnie i materiatem od $ciany bocznej,
- podstawa mebla ma frontowe ptaszczyzny zaokraglone ku dotowi i do tytu, krawedzie tworzg tuki,
- obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagtéwkiem,

- skrzynia mebla wykonana jest z innego materiatu niz obicie, z wizualnym kontrastem,

b. zajecie - na czas trwania postepowania — stanowigcych wtasnos$¢ pozwanej produktéw o wygladzie
i cechach przedstawionych w ppkt. a. znajdujgcych sie w szczegdlnosci w miejscu wykonywania przez
pozwang dziatalnosci gospodarczej (Bukowina Sycowska (...)(...)Bukowina Sycowska) oraz w

wymienionych punktach sprzedazy. (k.71-98)

G. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bukowinie Sycowskiej nie ztozyta
odpowiedzi na pozew, pomimo zobowigzania przez sad i prawidtowego pouczenia jej o skutkach
procesowych takiego zaniechania. (k.63-66) Czternastodniowy termin wuptyngt z dniem
31 pazdziernika 2019 r. (k.108) Na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. petnomocnik pozwanej
zazadat oddalenia powddztwa i zwrotu kosztéw procesu. (k.115-125, 128) Przyznat, 2e pozwana
produkowata kwestionowane narozniki i wprowadzata je do obrotu zaprzeczajgc réwnoczesnie
naruszeniu prawa Fabryki Mebli W. . Przekonywat o braku podobienstwa. Wskazat na przystugujgce
pozwanej prawo z rejestracji wzoru wspoélnotowego nr 3503234-0002, z ktérego korzysta ona
produkujgc naroznik UDINESE.



Whniost o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego z zakresu wilasnosci przemystowej
zmierzajgcego do stwierdzenia braku podobienstwa, niedopuszczalnej juz choéby z tej przyczyny, ze
ocena ogolnego wrazenia jakie na zorientowanym uzytkowniku wywotujg przeciwstawiane wzory ma
charakter normatywny (nalezy do sadu). Wniosek ten nie mogt zosta¢ uwzgledniony takze dlatego, iz,
byt zgtoszony z nieusprawiedliwionym opdznieniem, a przeprowadzenie dowodu znaczgco przedtuza-

toby postepowanie.

Sad ustalit:

Fabryka Mebli W. spétka jawna z siedzibg w miejscowosci Jankowy prowadzi dziatalnosc
gospodarczg w zakresie produkcji i sprzedazy mebli. 29 stycznia 2015 r. powddka uzyskata prawo
do wzoru wspdélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci

Intelektualnej pod numerem 2623553-0050 przedstawiajgcego w jednym rzucie naroznik o

wygladzie:
odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS k.55-61, odpis z rejestru EUIPO k.24-26)

(dowdd:

G. spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Bukowinie Sycowskiej prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie produkcji i sprzedazy mebli, ktére dostarcza do wielu sklepow
meblowych na terenie Polski. Pozwana oferuje i wprowadza do obrotu m.in. narozniki pod nazwag
handlowg UDINESE wytwarzane wg wzoru zgtoszonego i zarejestrowanego w EUIPO w dniu 7

grudnia 2016 r. pod numerem 3503234-0002, przedstawiajgcego w jednym rzucie mebel

tapicerowany o wyglgdzie: S

(dowod: wydruk z bazy i swiadectwo EUIPO k.67-67, 120-122, wydruki ze stron internetowych
k.27-48)

Wzér przemystowy zastosowany w produkcie pozwanej przejmuje istotne cechy wzoru

wspoélnotowego powddki: zaokraglenia obu przednich, zewnetrznych naroznikéw i krawedzi,



zaokraglenia tylnych naroznikéw, poziomy podziat Sciany bocznej, obicie odcinajgce sie wizualnie i
materiatem od $ciany bocznej, fukowato wygiete na zewnatrz i nienachodzgce od goéry na $ciane
boczng mebla, podtokietnik tworzony przez krotszy bok mebla tukowato wygiety na zewnatrz,
podstawa mebla z frontowymi ptaszczyznami zaokrgglonymi ku dotowi i do tytu, krawedzie
tworzace tuki, obicie wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagtéwkiem, skrzynia mebla
wykonana z innego materiatu niz obicie, z kolorystycznym kontrastem. Ogdlne wrazenie jakie
wywotuje na zorientowanym uzytkowniku naroznik UDINESE nie rézni sie od wrazenia
wywotywanego na zorientowanym uzytkowniku przez wzér wspdélnotowy zarejestrowany na rzecz

powadki. (ocena normatywna)

Sad zwazyt:
1. Odnosnie do naruszenia autorskich praw majatkowych:

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(pr.autor.), przedmiotem prawa autorskiego jest utwor, tj. kazdy przejaw dziatalnosci twoérczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i
sposobu wyrazenia. W orzecznictwie i doktrynie prawa wiasnosci intelektualnej uznaje sie, ze aby
wytwoér niematerialny zyskat kwalifikacje utworu w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywac

tacznie nastepujgce cechy:

- stanowi¢ rezultat pracy cztowieka tj. tworcy utworu (przy czym przejaw dziatalnosci oznacza kazdy
uzewnetrzniony rezultat dziatania — tak J. Barta, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)

- stanowi¢ przejaw dziatalnosci tworczej,

- mie¢ indywidualny charakter.

Rezultat twérczego dziatania winien by¢ stworzony samodzielnie, by¢ niepowtarzalny, swoisty
(czyli posiadaé ceche oryginalnosci), odréznia¢ sie w sposéb chociazby minimalny od innych
rezultatow takiego samego dziatania (posiadac¢ ceche nowosci - tak M. Pozniak-Niedzielska w: System
prawa prywatnego. Prawo Autorskie, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa
2003, s.9). O tym, czy dane dzieto jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola

stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo do utworu
przystuguje tworcy. Zakresem zastosowania tej zasady objete sg zaréwno autorskie prawa
majatkowe, jak i osobiste. Prawo autorskie powstaje z chwilg ustalenia dzieta, gdy przybierze ono
jakakolwiek postaé, chocby nietrwata, jednak o tyle statg, zeby tres¢ i cechy utworu wywieraty efekt
artystyczny (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 25.04.1973 r., | CR 91/73, OSNC 1974/3/50).
Wykreowanie praw autorskich nie wymaga zadnych formalnosci (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie
w sposob pierwotny nastepuje ex lege, bezposrednio na rzecz tworcy, ktérym w prawie polskim moze
by¢ wytgcznie osoba fizyczna. Osoba niebedgca twoércg (z wyjgtkiem sytuacji normowanych w art. 11 i

art. 74 ust. 3 pr.autor.) staje sie podmiotem autorskich praw majgtkowych wytgcznie w drodze



nastepstwa prawnego — albo na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci (art. 41 ust. 1 i art. 53 pr.autor.), albo poprzez przejecie utworu wykonanego przez
tworce, bedgcego jej pracownikiem, w ramach obowigzkéw wynikajgcych ze stosunku pracy (art. 12

pr.autor.). By skutecznie dochodzi¢ ochrony przystugujacych jej praw autorskich, osoba niebedgca

tworcg musi przedstawi¢ dowod nabycia przez nig autorskich praw majatkowych.

Przepis art. 1 ust. 2 pkt 2 i 5 pr.autor. wskazuje, ze przedmiotem prawa autorskiego mogg byc¢
m.in. utwory plastyczne i wzornictwa przemystowego. Z art. 17 natomiast wynika, ze tworcy
przystuguje wytgczne prawo do korzystania z utworu i rozporzgdzania nim na wszelkich polach
eksploatacji, w tym takze wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono (art. 50
pkt 2 pr.autor.). Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wytgcznosci jest mozliwe
wylgcznie w przypadku nabycia autorskich praw majgtkowych lub uzyskania licencji (w zakresie
okreslonym w umowie). Do naruszenia majgtkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji
bezprawnego wkroczenia w zakres wytgcznosci, korzystania z tych elementéw dzieta, ktére spetniajg
przestanke tworczosci, cho¢by bez zamiaru lub $wiadomosci naruszenia. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
naruszenia autorskich praw majgtkowych ma charakter bezwzgledny i obiektywny. Do naruszenia
dochodzi w przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie czesci tworczych
elementow i ich uzupetnienia o elementy dodatkowe, ktére rowniez cechujg sie tworczoscig (wtedy
nowy utwor stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr.autor.) lub tez majg jedynie znaczenie
techniczne (techniczna przerébka utworu). Utwor powinien byé przy tym chroniony jako catos¢, a nie

jako suma poszczegoélnych elementéw.

Uprawniony, ktérego autorskie prawa majgtkowe zostaty naruszone, moze zgdac¢ od osoby,
ktéra naruszyta te prawa zaniechania naruszania oraz usuniecia skutkéw naruszenia. (art. 79 ust. 1

pkt 1i2 pr.autor.)

Pozew nie zawiera twierdzen, a tym bardziej dowoddéw na to, ze spdéice Fabryka Mebli W.
stuzg autorskie prawa majgtkowe do utworu wzornictwa przemystowego — naroznika meblowego. W
szczegoblnosci brak jest wskazania tworcy i dowodu zawarcia z nim umowy o prace, zgodnie z ktérg w
zakresie jego obowigzkdéw miescito sie projektowanie mebli, okolicznosci ustalenia utworu. Twaérca nie
zostat takze wskazany w rejestrze EUIPO (k.69-70), cho¢ to jego utwér miat byé zgtoszony i

zarejestrowany jako wzor wspdélnotowy.

Po odmowie udzielenia zabezpieczenia roszczenia dochodzonego na podstawie art. 79 ust. 1
pkt 1 i 2 pr.autor. powddka nie uzupetnita materialu dowodowego. Przeciwnie, na rozprawie w dniu 25
listopada 2019 r. jej petnomocnik cofngt wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznan $wiadka Z.L. oraz
z przestuchania stron na okolicznos¢ autorstwa wzoru naroznika, pierwszego udostepnienia
publicznego wzoru i zachowania pozwanej (teza dowodowa w pkt 4.6 pozwu), co przemawia za
rezygnacjg z kumulacji podstaw prawnych dochodzonego roszczenia zakazowego. Powoédztwo
oparte na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2 pr.autor. nalezato zatem uzna¢ za nieudowodnione i

niezastugujgce na uwzglednienie.



2. Odnosnie do naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow wspoélnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wylgcznego do
wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.l)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest postaé catego produktu lub jego
czesci, wynikajgca w szczegodlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow
produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzér wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony moze przedtuzy¢
ochrone na jeden lub wiecej okresow piecioletnich, fgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wytgcznosé
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzor zostat uciele$niony
lub do ktérego zostat zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy
nie tylko sprzedazy, ale rdwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy,
jesli prowadzi do =zaktdcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytacznego, a takze
skladowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,

wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikajg takze dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej
osoby, ktoéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu czy prze-
chowujac produkty, w ktérych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne
jest ustalenie, ze wzér ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iz
nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogélnego wrazenia, uwzglednia sie przy
tym swobode twoérczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzor, ktory nie
wywotuje u zorientowanego uzytkownika innego ogdlnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajgc przy tym
stopien swobody twércy (ust. 2). Okreslajg go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru
ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w

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

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspoélnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub
wystepowania pomiedzy nimi roznic zaledwie w nieznaczacych szczegodtach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo doh wzoru przemystowego ucieleSnionego w produkcie
pozwanego, stosuje sie te same reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu,
ktora opiera sie na ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu

do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktow.

Bez znaczenia jest, ze wzoér obowigzanego rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegotdw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzor bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie mogt by¢ zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzor wspdinoty. w



Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepszg znajomosc¢
przedmiotu. Nie jest to sam twdrca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie, lecz osoba,
ktora tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska

Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.6, por.

takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...), z 22.06.2010 r. w sprawie T-
153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...) i z

9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...) Zgodnie z orzecznictwem dotyczacym pojecia poinformowanego
uzytkownika, przymiot uzytkownika oznacza, ze dana osoba, niezaleznie, czy jest to uzytkownik
koncowy, czy nabywca profesjonalny, uzywa produktu, w ktérym zawiera sie wzoér, zgodnie
z przeznaczeniem tego produktu. Okreslenie po-informowany sugeruje, ze nie bedac twoércg czy
ekspertem technicznym, uzytkownik zna rézne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien
zakres wiedzy na temat elementéw, jakie te wzory zwykle posiadajg, i w zwigzku z zainteresowaniem
produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu. Jednak nie oznacza to, ze
poinformowany uzytkownik jest w stanie dokonac¢ rozroznienia wychodzac poza doswiadczenie, jakie
zgromadzit w zwigzku z uzytkowaniem produktu miedzy aspektami wygladu produktu podyktowanymi

jego funkcja techniczng a tymi, ktére sg dowolne.

Pojecie zorientowanego uzytkownika nalezy rozumie¢ jako posrednie miedzy pojeciem
przecietnego konsumenta z zakresu dziedziny znakéw towarowych — od ktérego nie wymaga sie
zadnej szczegolnej wiedzy i ktéry na ogoét, z powodu swej niedoskonatej pamieci, nie dokonuje bez-
posredniego poréwnania kolidujgcych ze sobg znakéw — a pojeciem ,znawcy w danej dziedzinie” uzy-
wanym w prawie patentowym, oznaczajgcym eksperta posiadajgcego pogtebiong wiedze techniczna.
Okresla ono nie uzytkownika wykazujgcego przecietng uwage, lecz osobe szczegdlnie uwazna, czy to
Z racji swojego osobistego doswiadczenia, czy posiadanej rozlegtej wiedzy w danym sektorze. (tak:

wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody twércy przy
opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasci-
wosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogolnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i
wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc
wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktére sg typowe i wspolne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wtasciwos-
ciach, ktére sg wyrazem twoérczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z

22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 (...), z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16/06/2011 r. w

sprawie T-68/10 (...), z 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11 i T-84/11 (...) Zgodnie z

utrwalonym orzecznictwem, stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze



szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wilasciwosciami wynikajgcymi z funkgciji
technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze przepiséw prawnych majgcych zastosowanie do
takiego produktu. Ograniczenia te prowadzg do standaryzacji niektérych wiasciwosci, ktére stajg sie
w ten sposéb wspodlne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z

13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Stopieh swobody twércy jest wysoki lub bardzo wysoki, jezeli mozna wyobrazi¢ sobie rézne
konfiguracje tego samego produktu, jezeli produkt moze zosta¢ wytworzony w bardzo wielu réznych
ksztattach, kolorach iprzy wykorzystaniu bardzo wielu réznych materiatéw, jezeli opis danego
produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera zadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkc;ji, lub
tez jezeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczgce obecnosci pewnych podstawowych
elementéw nie mogg mie¢ znaczgcego wptywu na ksztatt i widok ogdlny produktu, jako ze moze on
przybieraé réznie ksztalty i byé przedmiotem réznych rozwigzan. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z

13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Normatywna ocena ogolnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w

dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu
UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...) Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogdinego wrazenia, jakie
wywolujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzér uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany
w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposoéb, w
jaki uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze byé
jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (obowigzany nie
kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy przy tym
wyjasni¢, ze poréwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych,
gdzie klient, zachowujgcy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego
przedsiebiorcy. W przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie¢ w sposob
bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzdér wspdinotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
2012 s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice. (por. wyroki z 22/06/2010
r. w sprawie T-153/08 (...), z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10

(...),29.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...)

Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor
wywotuje jako catosé. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catoSciowe, a nie analityczne wy-
szukiwanie réznic. (A. Tischner, Przestanki zdolnoSci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System

Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Rozstrzygniecie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspodlnotowego opierajgce sie na
wypracowanych w orzecznictwie sgdéw wspodlnotowych regutach oceny indywidualnego charakteru
wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktérych wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,



2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie
do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomos$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy poréwnywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlinych wzoréw,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4, wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody
tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany

wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sadu UE z

7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 (...)

Przedstawione reguty oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspélnotowego, ze wzgle-
du na podobienstwo don wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzajg
motywy wyrokéw ostatnio wydanych przez sady unijne. (m.in.: wyrok Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w
sprawie T-30/18 iz 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzorow wspolnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (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. Uznajac, 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, nastepujgce srodki:

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

b. zajecie podrobionych produktow;

C. zajecie materiatow i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktéw, jezeli ich wtasciciel wiedziat do jakich celéw byty 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 $rodkdéw, zgodnie z prawem
krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 i art. 286 ustawy z 30

czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowe;j.

Rozstrzygajgc o naruszeniu Sad zwigzany jest domniemaniem waznosci zarejestrowanych
wzoréw wspolnotowych wynikajagcym z art. 85 rozporzgdzenia, nie ma zatem potrzeby badania czy
wzér uprawnionej jest nowy, cechuje sie indywidualnym charakterem, a jego wyglad nie wynika
wytgcznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporzadzenia) Kwestia ta moze byé przedmiotem
badania w postepowaniu w sprawie uniewaznienia prowadzonym przez sgad wiasciwy na skutek

pozwu wzajemnego lub przez EUIPO.

Spotka Fabryka Mebli W. jest uprawniona do wylgcznego korzystania na terytorium Unii

Europejskiej z wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr 2623553-0050, przedstawiajgcego w



jednym rzucie naroznik meblowy: Jego wyglad jest w
jakim$ zakresie determinowany funkcjg techniczng. Zwykle naroznik ma ksztatt litery L, zbudowany
jest ze stelaza (korpusu), na ktérym utozone sg siedziska i oparcie (modutowe lub spojne). Zgodnie z
przeznaczeniem, musi mie¢ wymiary i proporcje zapewniajgce wygode siedzenia i mozliwosé
rozktadania (jesli jest takze przeznaczony do spania). Ksztatt korpusu i elementéw tapicerowanych
oraz nézek mogg sie roézni¢. Korpus moze by¢ uzupetniany o dodatkowe elementy (stolik, pufy,
zagtowki, poduszki). Obicia mogg byé wykonane ze skory lub tkaniny, w dowolnych kolorach, z

deseniem lub bez.

Jakkolwiek wiec w ocenie Sgdu zakres swobody tworczej projektanta jest w pewnym stopniu
ograniczony, to funkcjonalnos$é tego rodzaju mebli nie wymusza przyjecia okreslonego uktadu linii i ich
proporcji. Takie cechy mebli tapicerowanych jak rodzaj i kolor materiatu obiciowego nie mogg byé
uznane za istotne, poniewaz typowa jest w tym wzgledzie réznorodnos$¢. Na ogodlne wrazenie jakie

wywierajg meble tapicerowane wptyw ma przede wszystkim ich ksztatt, proporcje i uktad elementow.

Z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika, kiorym jest w tym przypadku osoba
zainteresowana nabyciem zestawu wypoczynkowego, w szczegolnosci naroznika, i w zwigzku z tym
zaznajamiajgca sie z ofertg rynkowa w sklepach stacjonarnych i internetowych, przeglgdajgca katalogi

i inne materiaty reklamowe uzna, ze wzoér przemystowy zastosowany w narozniku UDINESE

.

jest bardzo podobny do wzoru wspdlnotowego
zarejestrowanego na rzecz powoddki. Ogdlne wrazenie zorientowanego uzytkownika determinuje w
obu przypadkach ksztatt mebla, ukfad linii (zaokraglenia, wyoblenia), kontrasty wynikajgce z uzycia
réznych materiatéw, z ktorych wykonany jest mebel i ich kolorystyki. Zarejestrowany wzor
wspolnotowy i wzdr przemystowy zastosowany w produktach pozwanej cechuja:
- przednie, zewnetrzne naroza sg zaokrgglone, widoczny jest poziomy podziat Sciany bocznej, obicie
odcinajgce sie wizualnie i materiatem od Sciany bocznej jest fukowato wygiete na zewnatrz, nie
nachodzi od gory na sciane boczng mebla;
- tylne naroza sg zaokraglone;
- podtokietnik tworzony przez krétszy bok mebla jest tukowato wygiety na zewnatrz, z wyzsza
warstwg obicia odcinajgcego sie wizualnie i materiatem od $ciany bocznej;
- podstawa mebla ma frontowe ptaszczyzny zaokraglone ku dotowi i do tytu, krawedzie tworzg tuki;
- obicie jest wieloelementowe z przeszyciem i ruchomym zagtéwkiem;

- skrzynia mebla wykonana jest z innego materiatu niz obicie, z wizualnym kontrastem.
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Réznica w wygladzie naroznika UDINESE i wzoru powddki ogranicza sie do przeszy¢ i
wysokosci jednej z poduszek stanowigcych oparcie (zagtowek). Nie sg one na tyle istotne, by mogty
zdominowac¢ ogélne wrazenie zorientowanego uzytkownika. Podobienstwo jest tym bardziej widoczne
przy porownaniu produktéw stron. Z pewnoscig nie uzasadniajg go ograniczenia zakresu swobody

tworczej.

Uzywanie przez pozwang kolizyjnego wzoru przemystowego uzasadnia uznanie, ze spétka G.
narusza prawa wylgczne spotki Fabryka Mebli W.. w sposdb okreslony w art. 10 rozporzadzenia,
powddce stuzg zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do dziatania obowigzanej sankciji
zakazowych i 0 usuniecie skutkow naruszenia, stosownie do przepiséw art. 89 ust.1 rozporzadzenia
oraz art. 286 i art. 287 w zw. z art. 292 p.w.p. i w zw. z art. 89 ust. 2 rozporzgdzenia. Roszczenie oparte

na podstawie art. 89 ust. 1a rozporzadzenia nalezalo wiec uznaé za zasadne.

Uwzglednieniu powddztwa ograniczajgcego sie jedynie do sankcji zakazowych nie sprzeciwiata
sie deklaracja pelnomocnika pozwanej, ze spotka G. zaprzestata wytwarzania, oferowania i
wprowadzania do obrotu kwestionowanych naroznikow. Prowadzac nadal dziatalno$¢ gospodarczg
pozwana w kazdej chwili moze wznowi¢ produkcje, szczegdlnie, ze jest ona przekonana o braku

naruszenia i realizacji wtasnego prawa wytgcznego.

Nalezy wyjasni¢, ze rejestracja 7 _grudnia 2016 r. wzoréw wspoélnotowych nr 3503234-0002 i

3503234-0008 nie ma znaczenia dla uprawnien powddki dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia
wczesniejszego prawa, zgodnie bowiem z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
wydanym 16.02.2012r. w sprawie C-488/10 (...), w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest

naruszenie prawa wylgcznego wynikajgcego z rejestracji wzoru wspolnotowego, uprawnienie do

zakazania jego uzywania przez osoby trzecie rozcigga sie na kazdg osobe, ktéra uzywa wzoru

niewywotujgcego u poinformowanego uzytkownika odmiennego ogélnego wrazenia, w tym rowniez, gdy

jest ona uprawniona do pézniej zarejestrowanego wzoru.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.
Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug

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

Optaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie optat za czynno$ci radcow
prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, optate w sprawach
wymagajgcych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci przewyzszajgcej stawke minimalng,
ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasad-
nia to: niezbedny nakfad pracy radcy prawnego, w szczegolnosci poswiecony czas na przygotowanie
sie do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sagdzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,
czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu,

rébwniez przed wniesieniem pozwu; wartos¢ przedmiotu sprawy; wktad pracy radcy prawnego w



przyczynienie sie do wyjasnienia okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak
rowniez do wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych budzacych watpliwosci w
orzecznictwie i doktrynie, a takze rodzaj i zawito$¢ sprawy, w szczegdélnosci tryb i czas prowadzenia
sprawy, obszerno$¢ zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, w szczegdlnosci
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych, dowodu z zeznan
swiadkéw, dowodu z dokumentéw, o znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. W sprawie o

naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sgd uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika powoda wykonujgcego

zawoéd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.



