Sygn. akt XXI1I GWwp 11/19

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 sierpnia 2019 roku
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Wspolnotowych
w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: Magdalena Zabinska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2019 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa R. spotka z ograniczong odpowiedzialnoS$cig z siedziba w Piasecznie
przeciwko E.W., L.W.
0 zaniechanie naruszania prawa do wzoru wspolnotowego
1. nakazuje pozwanym zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego
pt. ,,Pedzelki (cze$¢ -)”, zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej pod numerem 000269097-0001, to jest: importowania, oferowania,
reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
szczoteczek (pedzelkow) do pobierania wymazow cytologicznych posiadajacych
gtowke z bocznymi ramionami, na ktoérych wioski sg utozone rownolegle do trzonu, i
ktorej srodkowa usztywniona czes¢ posiada wloski utozone prostopadle do trzonu, a w
szczegblnosci szczoteczek do pobierania wymazow cytologicznych wprowadzanych
do obrotu pod nazwami handlowymi ,,Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub
»Szczoteczka do wymazdw cytologicznych Typ ,,DOUBLE””, ktorych gtowka (czese

pedzelka) zostala uwidoczniona na fotografiach:



2. nakazuje pozwanym zniszczenie na ich koszt stanowiacych ich wtasno$¢ szczoteczek
(pedzelkow) do pobierania wymazdéw cytologicznych posiadajacych gltowke z
bocznymi ramionami, na ktérych wloski sg ulozone rownolegle do trzonu, i1 ktorej
srodkowa usztywniona cze$¢ posiada wtoski utozone prostopadle do trzonu, a w
szczegolnosci szczoteczek do pobierania wymazow cytologicznych wprowadzanych
do obrotu pod nazwami handlowymi ,,Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub
»Szczoteczka do wymazdw cytologicznych Typ ,,Double””, ktorych glowka (czese
pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. 1 oraz wszystkich materiatow
marketingowych dotyczacych takich szczoteczek do pobierania wymazow

cytologicznych;

3. zasadza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwote 6.489,60 PLN (szes$¢ tysigcy
czterysta osiemdziesiat dziewie¢ ztotych 1 sze§¢dziesigt groszy) tytulem zwrotu

kosztow procesu i kosztow postepowania o udzielenie zabezpieczenia.

SSO Ewa Dietkow

Uzasadnienie

W  pozwie zlozonym 11 kwietnia 2019 roku powodd R. spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedziba w Piasecznie wnidst o nakazanie pozwanym E.W. i L.W.
(wspdlnikom spotki cywilnej ,,A.”)

1. zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego pt. ,,Pedzelki (czesé -)”,
zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej, pod numerem
000269097-0001, to jest: importowania, oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczoteczek (pedzelkéw) do pobierania wymazow

cytologicznych posiadajacych gléwke z bocznymi ramionami, na ktérych wioski sg utozone



rownolegle do trzonu, i1 ktoérej Srodkowa usztywniona czg$¢ posiada wioski utozone
prostopadle do trzonu, a w szczegdlnosci szczoteczek do pobierania wymazdw
cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,,Szczoteczka

cytologiczna typ DOUBLE” lub ,,Szczoteczka do wymazéw cytologicznych Typ "Double"”,

ktorych  glowka  (cze$¢  pedzelka) zostata  uwidoczniona na  fotografiach:

i

2. nakazanie pozwanym zniszczenia na ich koszt stanowigcych ich wlasnos$¢ szczoteczek
(pedzelkow) do pobierania wymazdéw cytologicznych posiadajacych gltowke z bocznymi
ramionami, na ktorych wloski sg ulozone rownolegle do trzonu, i ktorej $rodkowa
usztywniona cze$¢ posiada wloski ulozone prostopadle do trzonu, a w szczegodlnosci
szczoteczek do pobierania wymazow cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami
handlowymi ,,Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” Ilub ,,Szczoteczka do wymazow
cytologicznych Typ "Double"”, ktorych gtowka (cze$¢ pedzelka) zostata uwidoczniona na
fotografiach w pkt. 1 oraz wszystkich materiatdw marketingowych dotyczacych takich

szczoteczek do pobierania wymazow cytologicznych;

3. zasadzenie na rzecz powoda solidarnie od pozwanych zwrotu kosztow procesu, w tym

kosztow postepowania zabezpieczajacego prowadzonego pod sygn. akt XXII GWo 20/19.

Pozwani E.W. i L.W. wniesli odpowiedZ na pozew, w ktorej podniesli, ze uznajg powodztwo
co do zasady 1 jednocze$nie zakwestionowali legitymacje czynng powoda. Na podstawie art.

101 k.p.c. wniesli o zasadzenie od powoda na rzecz pozwanych zwrotu kosztéw procesu.

Sad Okregowy ustalil:

Powdd zostal wpisany w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 pazdziernika 2001 roku
pod numerem 0000048389, przedmiotem dziatalnosci powoda jest miedzy innymi: sprzedaz
detaliczna ~ wyrobow  medycznych,  wlaczajac  ortopedyczne  prowadzona @ w
wyspecjalizowanych sklepach, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz

lekow, produkcja wyrobdw z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja urzadzen, instrumentéw
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oraz wyrobow medycznych — dowod — odpis z KRS k. 31-37. R. B.V. z siedzibg w OsS
(Krolestwo Niderlandow) jest producentem wyrobow medycznych, specjalizujacym sie¢ w

produkcji urzadzen do probek do badan przesiewowych — dowdd — fotografia strony

https://www. (...).com k. 45-47. R. B.V. shizy prawo do wzoru wspolnotowego
zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante w
dniu 17 grudnia 2004 r. pod nr 269097-0001. Wzér, zgloszony dla pedzelkoéw (czesé -),

przedstawia si¢ nast¢pujaco:

- dowdd - swiadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k. 66-73.

R. B.V. z siedzibg w Oss 17 stycznia 2019 roku zaswiadczyl, ze powdd posiada licencje w
odniesieniu do terytorium Polski na wzor wspolnotowy o nazwie: “Szczoteczki do pobierania
rozmazow (czg¢$¢ -)” [Smear brushes (part of-)], zarejestrowany w EUIPO pod numerem
RCD-000269097-0001 oraz ze posiada upowaznienie do podejmowania dzialan prawnych
przeciwko podmiotom naruszajagcym prawo usprawnionego z rejestracji tego wzoru
wspolnotowego — dowod — upowaznienie k. 74, tlumaczenie k. 75. Pozwani prowadza
wspoOlnie dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej “A. ” z siedzibg w Kaliszu w
zakresie sprzedazy detalicznej wyrobow medycznych, wiaczajac ortopedyczne, prowadzonej
w wyspecjalizowanych sklepach — dowod — informacje z CEIDG k. 125, 127. Pozwani
importujg z C. , oferuja, reklamujg i wprowadzaja do obrotu na terytorium P. szczoteczki
(pedzelki) do wymazow cytologicznych, ktére posiadaja gldéwke z bocznymi ramionami, na
ktorych wtoski sg utozone rownolegle do trzonu, 1 ktorej srodkowa usztywniona cze$¢ posiada
wloski utozone prostopadle do trzonu. Szczoteczki wprowadzane s3 do obrotu pod nazwami
handlowymi ,,Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” Ilub ,,Szczoteczka do wymazow
cytologicznych Typ "Double"” — dowdd — szczoteczka importowana przez pozwanych k. 147,
fotografia szczoteczki importowanej przez pozwanych k. 150-153. Powod wezwat pozwanych
3 pazdziernika 2018 roku do dobrowolnego zaprzestania dziatan sprzecznych z prawem i
dobrymi obyczajami, wezwanie pozwani otrzymali poczta kurierska 4 pazdziernika 2018 roku
1 nie zaprzestali wprowadzania do obrotu wyzej opisanych szczoteczek — dowod — wezwanie
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https://www.roversmedicaldevices.com/

k. 170-171 w sprawie XXII GWo 20/19, potwierdzenie doreczenia k. 173 w sprawie XXII
GWo 20/19, paragon fiskalny z 5 grudnia 2018 roku wystawiony przez pozwanych k. 155.
Sad Okregowy w Warszawie postanowieniem z 25 marca 2019 roku w sprawie XXII GWo
20/19 udzielit powodowi zabezpieczenia roszczen zgloszonych w niniejszej sprawie poprzez:
a. nakazanie obowigzanym - na czas trwania procesu - zaniechania importowania,
oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej szczoteczek (pedzelkéw) do pobierania wymazéw cytologicznych
posiadajacych glowke z bocznymi ramionami, na ktorych wloski sg utozone
rownolegle do trzonu, i ktérej srodkowa usztywniona cze¢s¢ posiada wiloski utozone
prostopadle do trzonu, a w szczeg6élnosci szczoteczek do pobierania wymazow
cytologicznych wprowadzanych do obrotu pod nazwami handlowymi ,,Szczoteczka
cytologiczna typ DOUBLE” lub ,,Szczoteczka do wymazéw cytologicznych Typ

"Double"”, ktorych gtowka (cze$¢ pedzelka) zostala uwidoczniona na fotografiach:

b. zajecie - na czas trwania procesu - stanowigcych wlasno$¢ obowigzanych szczoteczek
(pedzelkéw) do pobierania wymazow cytologicznych posiadajacych glowke z
bocznymi ramionami, na ktérych wloski sg ulozone rownolegle do trzonu, 1 ktorej
srodkowa usztywniona cze$¢ posiada wiloski utozone prostopadle do trzonu, a w
szczeg6lnosci szczoteczek do pobierania wymazoéw cytologicznych wprowadzanych
do obrotu pod nazwami handlowymi ,,Szczoteczka cytologiczna typ DOUBLE” lub
»dzezoteczka do wymazow cytologicznych Typ "Double"”, ktérych glowka (czegs¢
pedzelka) zostata uwidoczniona na fotografiach w pkt. a. oraz wszystkich materiatow
marketingowych przedstawiajagcych wizerunek takich szczoteczek do pobierania
wymazow cytologicznych, znajdujacych si¢ w miejscu prowadzenia przez
obowigzanych dziatalno$ci gospodarczej lub we wszystkich innych miejscach
ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia — dowod
— postanowienie k. 178-179 w sprawie XXI1 GWo 20/19.



W postgpowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sadowego przy Sadzie
Rejonowym w K. M.T. w sprawie Km (...) kwietnia 2019 roku pod adresem ul. (...) w K.
Komornik nie dokonata czynno$ci, a dopiero pod adresem Al (...)w K. w obecnosci
pelnomocnika ,,Firmy A. ” D.W. (ktory takze mieszka pod adresem ul. (...) w K.) Komornik
sprawdzil stan magazynowy szczoteczek typ Double 2882 sztuk ze sprowadzonych 10.000
sztuk, po przeliczeniu dokonat zajecia 2902 sztuk szczoteczek typ Double i oddat pod dozér
D.W. — dowdd — protokot czynnosei k. 255-256, protokdt zajecia k. 257. W postgpowaniu o
udzielenie zabezpieczenia powdd powinien uisci¢ oplate stata w kwocie 200,00 zt, gdyz
wnosit o udzielenie zabezpieczenia dwoch roszczen majatkowych, a zaptacit 600,00 zt —
dowod — oplata k. 283. Nadptata w kwocie 400,00 zt podlega¢ bedzie zwrotowi. W
postgpowaniu egzekucyjnym powod ponidst koszty: optata skarbowa od pelnomocnictwa 17
zt — k. 285 oraz koszty postepowania egzekucyjnego wg. postanowienia komornika 373,60 zt
— postanowienie k. 289. R. B.V w 0ss wezwal pozwanych 23 lipca 2019 roku do
dobrowolnego zaprzestania dzialan sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz
udzielenia informacji dotyczacych dokonanego przez pozwanych naruszenia prawa z
rejestracji wzoru wspolnotowego - dowdod — pismo k. 271-275verte. Wobec zarzutu
pozwanych, ze powod nie wykazatl legitymacji czynnej powdd przedstawit umowe licencyjng
zawartg 1 listopada 2013 roku pomigdzy R. B.V w Oss, a powodem, ktorej postanowienia w §
1 stanowia, ze powodowi jako licencjobiorcy zostala udzielona przez R. B.V w Oss jako
licencjodawce licencja niewylaczna ograniczona do terytorium Polski na wzor wspdlnotowy
nr 000269097-0001 — dowod — umowa k. 254. Powdd zostat upowazniony do podejmowania
we wlasnym imieniu 1 na wlasng rzecz w zakresie wedle wlasnego uznania dziatan prawnych
w celu ochrony wzoru, w tym do wystgpowania we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz z
powddztwami do sagdu powszechnego przeciwko osobom trzecim prowadzacym dziatalnosé
na terytorium P., dotyczacymi naruszenia wzoru oraz czynow nieuczciwej konkurencji

zwigzanych z wytworami naruszajgcymi prawo do wzoru — dowdd — umowa K. 254.

Sad Okre¢gowy ocenil material dowodowy:

Pozwani przyznali naruszenie praw z rejestracji wzoru wspolnotowego RCD 000269097-
0001, a zatem prowadzenie postgpowania dowodowego na t¢ okoliczno$¢ byta zbedna. Sad
nie dopuscit dowodu z przestluchania stron, albowiem wyjasnione zostaly wszystkie
okolicznosci sprawy, ponadto dowod ten jest dowodem positkowym — art. 299 k.p.c. Pozwani
nie zaprzestali naruszania praw z rejestracji wzoru RCD 000269097-0001 mimo wezwania

wystosowanego przez powoda 3 pazdziernika 2018 roku. Pozbawione podstaw sg zatem
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twierdzenia pozwanych, ze powdd nie postepuje zgodnie z zasadg uczciwosci kupieckiej i nie
wzywal pozwanych przed wystapieniem z pozwem. Pozbawione podstaw jest takze
twierdzenie pozwanych, ze pozwana E.W. nie mogla otrzyma¢ 4 pazdziernika 2018 roku
wezwania. Wezwanie zostalo dor¢czone na adres pozwanych ul. (...) w K. tj. miejsca
zarejestrowanej dziatalno$ci gospodarczej. Z postgpowania egzekucyjnego wiadomo, ze
spotka cywilna pozwanych miala mieszkajacego pod tym samym adresem pelnomocnika w
osobie D.W., ponadto w postepowaniu o udzielenie zabezpieczenia jako wspodlnik spotki
cywilnej obowigzana byta takze A.W. takze ul. (...) w K. — CEIDG k. 127 w sprawie XXI|I
GWo 20/19. Wezwanie dorgczone zostalo na podany we wihasciwym rejestrze adres
przedsigbiorcOw 1 bez znaczenia jest niecobecnos¢ E.W. tego dnia w siedzibie wykonywania
przez nig dziatalnosci. Bez znaczenia sg proby przedstawicieli A. spolki cywilnej uzyskania
informacji w 2017 roku od powoda co do patentu oraz zarejestrowanego prawa do jej znaku
handlowego odno$nie szczoteczki Cervex-Brush, bowiem tej szczoteczki nie dotyczy
niniejsze postepowanie. Ponadto bez znaczenia jest zarzut pozwanych, ze powod nie udzielit
im odpowiedzi. Powdd nie mial obowigzku zawiadamia¢ pozwanych, ze wzor wspolnotowy
RCD 000269097-0001 jest oferowany przez niego pod nazwg handlowa ,,Cervex-Brush
Combi”, a pozwani mieli mozliwos$¢ ustalenia wpisow w rejestrach przedmiotow wlasnosci

przemystowej EUIPO, a nie Urzgdu Patentowego.

Sad Okregowy zwazyl:

Powodztwo bylo w chwili wniesienia uzasadnione. Powdd zlozyt pozew w terminie
wyznaczonym w postepowaniu o udzielenie zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia byto
z kolei zasadne, gdyz mimo wezwania 4 pazdziernika 2018 roku do zaprzestania naruszen
pozwani w grudniu 2018 roku oferowali do sprzedazy szczoteczki cytologiczne typ Double.
Nie dos¢ na tym, 29 kwietnia 2019 roku Komornik Sadowy dokonat zajecia 2902 sztuk tych
szczoteczek w magazynie pozwanych. Nawet w toku niniejszego procesu pozwani podnosili,
ze zamiast zniszczenia szczoteczek cytologicznych mogliby zwréci¢ je sprzedajacemu tj.
wprowadzi¢ poza obszar EOG, co jest jak stusznie zauwaza powod, kolejnym naruszeniem
praw uprawnionego z rejestracji wzoru. Pozwany wbrew swoim twierdzeniom nie uznat
powodztwa przy pierwszej czynno$ci procesowej. Kwestionowanie legitymacji czynnej
powoda mimo powotania si¢ w upowaznieniu na licencj¢ udzielong przez R. B.V w Oss musi
by¢ uznane za podwazenie uprawnienia powoda do dochodzenia roszczen w tym procesie od
pozwanych. Trudno zatem uzna¢ pozwanych za wygrywajacych spoér, co uprawniatoby Sad

do ewentualnego obcigzenia powoda kosztami procesu. Powolany przez pozwanych
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przepis art. 101 k.p.c. zadng miarg nie ma zastosowania, gdyz statuuje zasad¢ zawinienia
bedaca wyjatkiem od reguty odpowiedzialno$ci za wynik procesu i taczy jej realizacje ze
spelnieniem uprzednio i kumulatywnie wskazanych w omawianym przepisie obu przestanek
przez stron¢ pozwang. Tymczasem nawet hipotetycznie przyjmujgc, ze pozwani uznali pozew
przy pierwszej czynno$ci — w odpowiedzi na pozew, to zdecydowanie nie spetnili pierwszej, a
kumulatywnej przestanki ,,jezeli nie dal powodu do wytoczenia sprawy”. Ot6z pozwani dali
powdd do wytoczenia sprawy gdyz wprowadzali do obrotu szczoteczki cytologiczne
naruszajgce prawo z rejestracji wzoru RCD 000269097-0001.

O kosztach procesu Sad orzekt na podstawie art. 98 § 11 § 3 k.p.c. 1 obcigzyt nimi solidarnie
pozwanych przegrywajacych spdr. Na koszty poniesione przez powoda sktadaja sie:

2.505,00 zt - optata od pozwu,

1.680,00 zt — optata za czynnos$ci rzecznika patentowego w wysokosci okre§lonej w § 5 ust. 1
pkt 3 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie oplat za
czynnosci rzecznikdéw patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1431),

17,00 zt — optata skarbowa od petnomocnictwa,

200,00 zt — optata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia,

1.680,00 zt — oplata za czynno$ci rzecznika patentowego w postepowaniu o udzielenie
zabezpieczenia w wysokosci okreSlonej w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie oplat za czynnosci rzecznikdéw
patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1431),

17,00 zt — optata skarbowa od petnomocnictwa w postgpowaniu o udzielenie zabezpieczenia,
373,60 zt — wydatki Komornika w postepowaniu egzekucyjnym,

17,00 zt — optata skarbowa od pelnomocnictwa w postepowaniu egzekucyjnym

tacznie 6.489,60 zt.

SSO Ewa Dietkow



