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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Adrianna Gtéwczynska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie
sprawy z powoddztwa S. Co., Ltd. z siedzibg w Szanghaju (ChRL)
przeciwko S. spélce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie

0 zaptate

1. zasadza od S. spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie na rzecz S. Co., Ltd. z siedzibg w

Szanghaju kwote 1 (jeden) ztotych;

2. zasgdza od S. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie na rzecz S. Co., Ltd. z siedzibg w

Szanghaju kwote 137 (sto trzydziesci siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIl GWwp 3/18

UZASADNIENIE

Ztozony w dniu 8 marca 2018 r. pozew S. Co., Ltd. z siedzibg w Szanghaju obejmowat
roszczenia  niepieniezne  (pkt 1.-3.), co do  ktérych  postanowieniem  wydanym
15 maja 2018 r. Sad umorzyt postepowanie uznajgc za skuteczne ograniczenie powodztwa. (k.161)
Przedmiotem sporu pozostato zgdanie zapfaty przez S. spétke z ograniczong odpowiedzialnoscig w
Warszawie kwoty 1 zt tytulem wydania korzysci bezpodstawnie uzyskanych z uzywania przez
pozwang zarowek, w ktérych zawarty jest bgdz zastosowany zarejestrowany na rzecz powodki wzor
wspoélnotowy nr 002769323-0002, tj. zaréwek typu LED G9 oznaczanych przez pozwang numerami
EAN 5901508305794 i 5901508306586 (w zaleznosci od barwy swiatta), wystepujgcych pod markg

Polux Platinum w dwdéch wariantach w zakresie ksztaltu, wariant starszy o wygladzie
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U i wariant nowszy — zmieniony o wygladzie U . (k.2-141, 148-
153)

Na rozprawie w dniu 11 czerwca 2018 r. peinomocnik powddki oswiadczyt, ze zgdana kwota zostanie

zmieniona po udzieleniu przez pozwang wnioskowanych w pkt 5. informaciji (k.191).

Postanowieniem wydanym 25 czerwca 2018 r. Sad zobowigzat pozwang do udzielenia
powddce — w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia, informac;ji o:
a. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, importowanych, zbytych, otrzymanych i zamoéwionych przez
pozwang w okresie od dnia 9 wrzesnia 2015 r. do dnia 7 marca 2018 r., zaréwek typu LED G9
oznaczanych przez pozwang numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586 (w zalezno$ci od barwy
Swiatta), wystepujgcych pod marka Polux Platinum w dwéch wariantach w zakresie ksztattu, tj. wariant
starszy oraz wariant nowszy — zmieniony o wyglgdzie zobrazowanym w pozwie
b. cenach uiszczonych na rzecz pozwanej z tytutu zbycia w okresie od dnia 9 wrzesnia 2015 r. do dnia
7 marca 2018 r., zarowek typu LED G9 oznaczanych przez pozwang numerami EAN 5901508305794 i
5901508306586 (w zaleznosci od barwy Swiatta), wystepujgcych pod markg Polux Platinum w dwéch
wariantach w zakresie ksztattu okreslonych w pkt a.

oddalajgc wniosek w pozostatej czesci. (k.193-194, uzasadnienie k.203-210, sprostowanie k.215)

Zazalenie pozwanej zostato oddalone przez Sad Apelacyjny w W. postanowieniem wydanym 22
listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt VIl AGz 1022/18. (k.267-275)



11 grudnia 2018 r. spétka S. udzielita powddce wskazanych w postanowieniu informacji,
uszczegotowionych na Zzadanie S. Co., Ltd. 14 grudnia 2018 r. (pisma k.294-295, 304-330, protokot
rozprawy k.297)

Na rozprawie 14 stycznia 2019 r. pethomocnik powddki popart zgdanie. Dopiero po
zamknieciu rozprawy, ustnie do protokotu oswiadczyt, ze rozszerza powédztwo do kwoty 100.000 zt.
Zwazywszy, ze przepis art. 193 § 2' k.p.c. dopuszcza mozliwosé zmiany przedmiotowej

powodztwa jedynie w pis$mie procesowym, Sad uznat ja za bezskuteczna.

S. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie zazgdata oddalenia powodztwa i
zwrotu kosztow postepowania. Zakwestionowata waznosc¢ spornego wzoru, wskazujgc takze na jego -
w przewazajgcej mierze - funkcjonalny charakter. Nie wystgpita z pozwem wzajemnym. (k.166-182) 16
lipca 2018 r. zZlozyta w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej wniosek o
uniewaznienie wzoru wspolnotowego nr 002769323-0002 i w zwigzku z tym, na postawie art. 91
rozporzgdzenia nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspolnotowych, wniosta o zawieszenie postepowania do
czasu rozstrzygniecia o uniewaznieniu. (pisma k.219-232, k.285-291) Whniosek ten cofneta na

rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. (k.297)

Z art. 85 rozporzadzenia wynika domniemanie waznosci zarejestrowanego wzoru wspolnoto-
wego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, ze w postepowaniu w sprawie 0 naruszenie sady uznajg
go za wazny. Prawo do wzoru moze by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wytgcznie
w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego:

- wnioskiem ztozonym w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej lub
- pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84 rozporzgdzenia

Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzér wspolnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny, m.in., gdy:

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

b. nie spetnia wymogoéw art. 4-9.

Przepis art. 8 stanowi w ust. 1., ze wzér wspdlnotowy nie obejmuje cech postaci produktu

wynikajacych wytgcznie z jego funkcji techniczne;j.

Obaleniu domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 85, stuzy¢ wiec moga jedynie decyzja
EUIPO Iub wyrok sadu wiasciwego w sprawach wzoréw wspdlnotowych, stwierdzajgce, ze
uprawnionemu nie przystuguje — ze skutkiem ex tunc - prawo wytgczne (art. 25 ust. 1c). W sytuaciji,
gdy zainteresowany zdecydowat sie na ztozenie wniosku do EUIPO dopiero w toku postepowania w
sprawie o naruszenie, nie podlega ono zawieszeniu na podstawie art. 91, a sad jest zwigzany

domniemaniem waznos$ci wzoru.



Sad ustalil, ze:

S. Co., Ltd. z siedzibg w Szanghaju, producent i dostawca lamp, Swiatet, reflektorow, zarowek
i innych podobnych produktéw, w tym zaprojektowanych przez prezesa spétki D., jest uprawniona do
wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej
pod nr 002769323-0002 w dniu 9 wrzesnia 2015 r. przedstawiajgcego lampe LED: 0002.1
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0002.6 (dowod: wydruki z bazy

EUIPO k.66-74)

S. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie jest jednym z najwiekszych w P.
importerow zrodet Swiatta, lamp solarnych i ogrodowych, ktére oferuje pod markg POLUX, m.in.
zarowki typu LED G9 POLUX PLATINUM dostepne w wielu polskich sklepach internetowych w dwéch
wersjach: z owalnym wgtebieniem o zaokraglonym ksztatcie w dolnej jego czesci oraz z owalnym

prostym wgtebieniem w dolnej jego czesci, o} wygladzie:

Obie wersje wystepujg pod numerami
EAN 5901508305794 (zarowki o barwie cieptej) i 5901508306586 (zarowki o barwie zimnej). (dowod:
wydruk ze stron internetowych k.81, 83-101, 127-136, grafiki i fotografie k.76-79, dowdd zakupu k.138
dowody rzeczowe w aktach sprawy sygn. XXIl GWo 90/17)



Sad zwazyt:

Spdétka S. moze kwestionowa¢ brak nowosci i indywidualnego charakteru wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego pod nr 002769323-0002 i twierdzi¢ o jego funkcjonalnym
charakterze, zarzuty te jednak nie mogg spowodowac, ze Sad uzna wzér za niewazny i odméowi
udzielenia mu ochrony. W tym celu konieczne bytoby uprzednie wydanie stosownej decyzji przez
EUIPO Ilub wyroku przez sgd witasciwy w sprawach wzoréw wspoélnotowych. W ich braku wzoér
wspolnotowy nr 002769323-0002 jest traktowany jako wazny i zastugujacy na ochrone.

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw 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.1)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest postac¢ catego produktu lub jego
czesci, wynikajgca w szczegodlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatow
produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Posta¢ produktu przejawia sie w jego zewnetrznych cechach
charakterystycznych, formie i uksztattowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii,

konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wiasciwosciach.

Zarejestrowany wzér wspoélnotowy 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 przedtuzyc
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 réwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy,
jesli prowadzi do zakiocenia normalnej ekonomicznej eksploataciji prawa wytgcznego, a takze sktadowa-
nie, 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, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu, czy
przechowujac produkty, w ktdrych 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 ogéinego wrazenia, uwzgled-
nia sie przy tym swobode twérczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje kazdy wzér, ktéry 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 wiasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem wspdlnoto-
wym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub wystepo-
wania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegdtach. 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,
ktora opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu
do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktéw. Bez znaczenia jest, ze wz6r obowigzanego
rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewng, nawet duzg liczbg szczegotow, jesli mimo
wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wz6r bedzie miat
charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢ odrézniajgcg go od innych, ze
bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M.
Pozniak-Niedzielska Wzér 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, majgcy lepsza znajomosc¢
przedmiotu. Nie jest to sam twérca, 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 (...), z
9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 (...)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkoéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne lub handlowe. Stopien swobody tworcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okreslaé ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z
wihasciwosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do
niego zastosowanie. Pordwnania ogdélnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowa-
nego i wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie
analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie
pomija elementy, ktére sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na
wihasciwosciach, ktére sg wyrazem tworczej 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 potaczonych T-83/11i T-84/11 (...)

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okre$lonymi w
dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sagdu
UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzor uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany
w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciw-stawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb w
jaki uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢
jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (obowigzany nie
kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy przy tym
wyjasnié, 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 sposéb
bezposredni (szerzej: (...) Wzér ... s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i
réznice. (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 (...) z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 {(...))



Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzér
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 wspoélnotowego opierajgce sie na
wypracowanych w orzecznictwie sgdéw wspodlnotowych regutach oceny indywidualnego charakteru

wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

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

2. zorientowanego uzytkownika tych produktow i ich przeznaczenia, a takze, poprzez
odniesienie do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki wzorniczej i stopnia
uwagi wykazywanej przy poréwnywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegolnych wzoréw,
3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4, wyniku poréwnania rozpatrywanych wzorow z uwzglednieniem witasciwego sektora, swobody
tworcy i catoSciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany
wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sgdu UE z
7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 (...)

S. Co., Ltd. stuzy prawo wylgcznego korzystania z wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w
EUIPO pod nr 002769323-0002 przedstawiajgcego zarowke (lampe) LED. Przedmiot prawa
wytgcznego zostat zobrazowany w $wiadectwie rejestracji w 6 rzutach przedstawiajgcych lampe LED

w sposéb bardzo wyrazny. Lampa jest jednolita kolorystycznie, matowa, nieprzezroczysta, z

metalowymi bolcami (wtykami). Istotng cechg wzoru jest ksztatt jej obudowy U J odmienny

od znanych w stanie wzornictwa tego typu produktéw, czego dowodzg przyktady lamp zobrazowane
przez powddke (k.16-17). Wynika z nich, ze lampy LED moga mie¢ bardzo réznorodny ksztait.
Funkcjonalny charakter majg niewatpliwie wtyki (bolce dopasowane do wejscia) oraz wypustka (otwor)
u szczytu zarowki, pozostate elementy mogg by¢ ksztattowane przez projektanta w bardzo réznorodny
sposéb. W Zzadnym razie nie mozna uznaé, ze — jak twierdzi pozwana — ksztalt zaréwki jest w

znacznej mierze wymuszony przez jej funkcje techniczna.

Wzorowi zarejestrowanemu jako wspoélnotowy przeciwstawita S. Co., Ltd. zaréwki LED o

identycznym niemal ksztaicie obudowy i bolcow, wypustki do wentylacji, wgtebienia w centralnej



czesci; ukfadzie linii, rozmieszczeniu i proporcjach poszczegdinych elementéw. Zasadniczg réznicg
dzielagcg zarejestrowany wz6r wspdélnotowy od wzordw przemystowych Zarédwek G9 jest
przezroczystos¢ ich obudowy, przez ktérg widoczne jest urzgdzenie, m.in. z6tte diody. Zorientowany
uzytkownik, ktérym jest osoba zwykle korzystajgca z oswietlenia LED uzna wzory stron za podobne,
cechg funkcjonalng wszystkich zaréwek jest bowiem to, ze ich obudowa moze by¢ przezroczysta lub
matowa, w zaleznosci od tego jakie barwy swiatta chcemy uzyskaé. (por. przyktady na k.16-17) Dla
uzytkownika istotny bedzie ksztatt obudowy zaréwki, a ten jest we wzorach stron bardzo podobny,
cho¢ — co potwierdza zaoferowany w sprawie materiat dowodowy - projektant moze korzysta¢ z
pewnej swobody. Z pewnoscig musi on mie¢ na wzgledzie rozmiar i ksztalt urzadzenia
umieszczonego w obudowie oraz wtyku (gwintu) i otworu wentylacyjnego, nie ogranicza go natomiast

ksztatt samej obudowy (oprawy), w ktérej zarowki sg umieszczane.

Zarowki LED mogg mie¢ rozne ksztatty i kolory. Uwidocznienie w przezroczystych zaréwkach
G9 ich zawartosci, niewidocznej we wzorze wspolnotowym, ogranicza sie do elementéw funkcjonal-
nych (budowa wewnetrzna produktu). Pozwana nie twierdzi nawet, ze elementy widoczne we wnetrzu
obudowy majg jakie$ cechy niefunkcjonalne, estetyczne. Nie ulega watpliwosci, ze wyglad produktu
jest w jakiej$ mierze determinowany funkcjg techniczng, co ma znaczenie zaréwno dla stwierdzenia
waznosci wzoru, jak i okreslenia, ktére z jego elementéw podlegajg wytgczeniu z ochrony. (por. opinia
rzecznika generalnego H. S. QE przedstawiona w dniu 19 pazdziernika 2017 r. i wyrok TSUE z
8/03/2018 r. w sprawie C-395/16 DOCERAM (....)

Zarzucajgc funkcjonalnos¢ wzoru wspolnotowego nr 002769323-0002, czy niektérych jego
elementow, w ktérych widoczna jest tozsamos¢ ksztattu i ukfadu linii obudowy zardéwki, co miatoby
skutkowaé wytaczeniem tych elementdéw z zakresu ochrony, pozwana nie przedstawia jednak zadnych
dowodow na poparcie zarzutdw, czy chocby pogtebionej argumentacji. W odniesieniu do tego rodzaju
produktu, ocena wymaga wiadomosci specjalnych, ktérych Sad nie posiada, nalezalo zatem zglosi¢
wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego. Zaniechanie w tej mierze obcigza spétke S. , kidra
z faktu tego wywodzita skutki prawne. (art. 6 k.c.) Bez pomocy biegtego Sad nie moze ustali¢, czy i
jakie elementy wzoru, majgce charakter funkcjonalny, nie powinny by¢ uwzgledniane przy ustaleniu
zakresu ochrony.

Nalezy wyjasni¢, ze zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest
dawaé wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawiaé dowody. Ewentualne
ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg te strone, ktéra nie dopetnita cigzgcego na niej
obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15/07/1999 r. | CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest
dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢
udowodnione przez strone je zgtaszajgcg. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sgdu Najwyzszego z
22/11/2001 r. | PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Oferowane i wprowadzane do obrotu przez pozwang zarowki typu LED G9 oznaczane
numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586 (w zaleznosci od barwy sSwiatta) sg wysoce

podobne do wzoru wspdlnotowego w poszczegolnych elementach ksztattu, uktadu linii i proporciji.

Zwigzany domniemaniem waznos$ci wzoru wspdélnotowego nr 002769323-0002 Sad uznat, ze

importowanie, oferowanie i wprowadzanie do obrotu przez pozwang zaréwek typu LED G9 Polux



Platinum oznaczanych numerami EAN 5901508305794 i 5901508306586, w obu wariantach: starszy
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o wygladzie U u i nowszy o wygladzie U d narusza prawo
wytgczne S. Co., Ltd., ze wzgledu na podobienstwo w odrézniajgcym wzér od stanu sztuki elemencie
obudowy. Dodatkowo, taki sam jest ich uktad w potgczeniu z funkcjonalnymi bolcami i wypustkg do
wentylacji. Zasadniczg réznice stanowi widoczna zawarto$¢ obudowy, co jednak wynika wytgcznie z
tego, ze jest ona wykonana z przezroczystego plastiku, podczas gdy matowa obudowa przedstawiona
we wzorze sprawia, ze wnetrze zarowki nie jest widoczne. Roéznica ta nie bedzie decydujgca dla
ogolnego wrazenia jakie zarejestrowany wzoér wspoélnotowy i wzory przemystowe zastosowane w
zarowkach Polux Platinum wywierajg na zorientowanym uzytkowniku. Osoba, ktéra zwykle korzysta z
tego rodzaju lamp ma swiadomos$¢, ze barwa obudowy zaréwki ma charakter funkcjonalny, stuzy
wytgcznie uzyskaniu okreslonego efektu oswietlenia (Swiatta jasnego, ostrego lub stonowanego,
przygaszonego). Pomijajgc materiat, z ktérego lampa jest wykonana i jej elementy funkcjonalne (wtyki
i wypustke) zorientowany uzytkownik zwréci uwage na ksztatt obudowy, ktory — bez ograniczen
wynikajgcych ze swobody projektowania — jest bardzo podobny. Funkcjonalnos¢ ksztattu nie zostata
udowodniona przez spotke S.. To wiasnie ksztatt obuddéw zaréwek stron zdominuje ogdine wrazenie
podobiehAstwa, a w konsekwencji uznanie, ze mamy w tym przypadku do czynienia z naruszeniem

wytgcznosci wynikajgcej z rejestracji wzoru wspélnotowego. (art. 10 rozporzadzenia)

W sprawach wzoréw wspdélnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w
kwestiach w nim nieuregulowanych prawo krajowe, zarowno materialne (ust.2.) jak i procesowe odno-
szgce sie do 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 wiasciciel wiedziat do jakich celdéw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankgji, 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 podej-
muje takze decyzje niezbedne by zapewni¢ przestrzeganie tych srodkéw, zgodnie z prawem krajowym.
(art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw ustawy z 30/06/2000 r. Prawo witasnosci przemystowej,
przede wszystkim art. 287 w zw. z art. 292, zgodnie z ktérym: uprawniony, ktérego wzér przemystowy

zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgda¢ zaniechania naruszania, wydania



bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia

wyrzgdzonej szkody (ust. 1).

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci ma charakter penalno-kompensacyj-
ny. Pomimo podobiehstwa terminologii nie jest tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowa-
nym 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 korzy$¢ (w rozumieniu przychodu, a nie
dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie wtasnoS$ci przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2003 s.187-192) W przypadku, gdy naruszenie polega na wprowadzaniu do obrotu okreslonych
produktéw, korzys¢ oblicza sie odejmujgc od ceny sprzedazy poniesione przez naruszyciela

konieczne koszty.

Stwierdzenie podobienstwa wzoréw przemystowych zastosowanych w zaréwkach LED
oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwang do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego
pod nr 002769323-0002, a zatem wkroczenie w zakres wytgcznosci jego uzywania uprawnia S. Co.,
Ltd. do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 88 rozporzadzenia i w art. 287 p.w.p., w tym zwrotu
korzysci bezpodstawnie uzyskanych przez spotke S. ze sprzedazy zaréwek typu LED G9 Polux
Platinum oznaczanych nr EAN 5901508305794 i 5901508306586. Co do zasady dochodzone

roszczenie jest zatem usprawiedliwione.

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze korzy$¢ uzyskana przez pozwang ze sprzedazy spornych
zarOwek przekracza zgdang kwote 1 zi. Potwierdzajg to informacje udzielone przez spotke S.,

powddztwo mozna uznaé za usprawiedliwione takze co do wysoko$ci.

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.)

Optaty okresla rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za
czynnosci adwokackie. Optaty stanowigce podstawe zasgdzania kosztéw zastepstwa prawnego i
kosztow adwokackich ustala sie z uwzglednieniem stawek minimalnych okreslonych w rozdziatach 2-
4. (§ 15 ust.1.) Optate w sprawach wymagajacych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci
przewyzszajgcej stawke minimalng, ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani
wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasadnia to: 1) niezbedny nakfad pracy adwokata, w szczegdlnoéci
poswiecony czas na przygotowanie sie¢ do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sgdzie, w tym
na rozprawach i posiedzeniach, czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu
polubownego rozwigzania sporu, rowniez przed wniesieniem pozwu; 2) warto$¢ przedmiotu sprawy; 3)
wkiad pracy adwokata w przyczynienie sie do wyjasnienia okolicznosci faktycznych istotnych dla
rozstrzygniecia sprawy, jak rowniez do wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych
budzgcych watpliwosci w orzecznictwie i doktrynie; 4) rodzaj i zawito$¢ sprawy, w szczegolnosci tryb i
czas prowadzenia sprawy, obszerno$¢ zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, w szcze-

goInosci dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych, dowodu z



zeznan $wiadkéw, dowodu z dokumentéw, o znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. (§ 15
ust.3.) Przy warto$ci przedmiotu sporu do 500 zt stawka minimalna wynosi 90 zt (§ 2 pkt 1)

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania poste-
powania, Sad uznal, ze adekwatne do nakfadu pracy petnomocnika powddki wykonujgcego zawdd
adwokata bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci. W rozliczeniu kosztéw Sagd uwzglednit

optate sgdowg od pozwu uiszczong w kwocie 30 zt i optate skarbowg od petnomocnictwa 17 zi.



