Sygn. akt XXIl GWwp 9/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2019 r.

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

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant sgdowy Patrycja Chantaj
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2019 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa M. B.
przeciwko M. spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Poznaniu

o ochrone prawa do wzoru wspoélnotowego i zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji

1. nakazuje M. spoéice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu zaniechanie
naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego nr 002514109-0001 w postaci dyfuzora Swiatta
do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych, to jest: reklamowania, oferowania oraz wprowadzania
do obrotu przez pozwang dyfuzora swiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych o wygladzie

przedstawionym na fotografiach:

7

2. nakazuje pozwanej zaniechanie czynoéw nieuczciwej konkurencji, polegajgcych na reklamowaniu,
oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu dyfuzora $Swiatta do lamp blyskowych aparatéw

fotograficznych o wygladzie przedstawionym na fotografiach:



stanowigcego wierng kopie dyfuzora swiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych powoda o

0@< @

to jest zaniechanie: oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu,

o wygladzie:

importu, eksportu, dyfuzora $wiatta do lamp btyskowych aparatow fotograficznych o wyglgdzie

3. nakazuje pozwanej umieszczenie - na jej koszt - w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku,

w wyraznie widocznym miejscu strony gtdwnej witryny internetowej http://(...).pl, powyzej linii tamania
strony, na biatym tle o rozmiarach nie mniejszych niz 1000 x 200 pikseli, przy czym pole o$swiadczenia
powinno by¢ otoczone ramka koloru czarnego o szerokosci nie mniejszej niz 3 pkt, sporzgdzonego
czcionkg Times New Roman, rozmiar 20 pkt, w kolorze czarnym, niczym nieprzystonietego
oswiadczenia sktadajgcego sie wytgcznie z nastepujgcej tresci: ,M. spdtka z o0.0. z siedzibg w
Poznaniu przeprasza M.B. prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg M.B. E. w Krakowie za
to, ze dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na reklamowaniu, oferowaniu oraz
wprowadzaniu do obrotu dyfuzora $wiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych
stanowigcego wierng kopie produktu M.B.. Spétka M. wyraza z tego tytutu ubolewanie i zobowigzuje

sie nie podejmowac tego typu dziatan w przyszitosci”.;
4. oddala powddztwo w pozostatej czedci;

6. zasgdza od M. spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu na rzecz M.B.

kwote 2.197 (dwa tysigce sto dziewiecdziesiat siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztow procesu.


http://(...).pl/

Sygn. akt XXIl GWwp 9/19
UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 25 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt XXIl GWo 15/19 Sad

udzielit M.B. zabezpieczenia roszczen o:

1. zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego nr 002514109-0001 w postaci
dyfuzora $wiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych, poprzez korzystanie przez M. spétke z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu z wzoru wspdlnotowego bez zgody
uprawnionego, przejawiajgce sie w reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez

obowigzang produktu - dyfuzora swiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych o nastepujgcej

2. zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji, polegajgcych na reklamowaniu, oferowaniu oraz

postaci:

oraz

wprowadzaniu do obrotu przez obowigzang produktu - dyfuzora swiatta do lamp btyskowych aparatow

stanowigcego wierng kopie dyfuzora swiatta do lamp btyskowych aparatéw

O

fotograficznych uprawionego o nastepujgcej postaci:




poprzez nakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — zaniechania oferowania, reklamowania,
sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu, importu i eksportu dyfuzora s$wiatta do lamp

blyskowych aparatéw fotograficznych o wygladzie:

—
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Ve
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Postanowienie to nie zostato zaskarzone przez obowigzana.

. (k.202-216)

22 marca 2019 r. M.B. wystgpit z pozwem o:

1. nakazanie M. spéice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu zaniechania
naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego nr 002514109-0001 w postaci dyfuzora Swiatta
do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych, poprzez zakazanie pozwanej reklamowania, oferowa-
nia oraz wprowadzania do obrotu przez pozwang produktu - dyfuzora $wiatla do lamp btyskowych

aparatow fotograficznych o nastepujacej postaci:

2. nakazanie pozwanej zaniechania czyndw nieuczciwej konkurencji, polegajgcych na reklamowaniu,

oraz

oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez pozwang produktu - dyfuzora swiatta do lamp

btyskowych aparatéw fotograficznych o nastepujgcej postaci:

o l |

wierng kopie dyfuzora swiatta do lamp blyskowych aparatéw fotograficznych powoda o nastepujgcej

- BN

stanowigcego

postaci:



poprzez nakazanie pozwanej zaniechania: (a) oferowania, (b) reklamowania, (c) sprzedazy lub innego
wprowadzania do obrotu, (d) importu, (e) eksportu, dyfuzora $wiatta do lamp btyskowych aparatow

fotograficznych o nastepujgcej postaci:

o

3. nakazanie pozwanej umieszczenia na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie
wyroku, w wyraznie widocznym miejscu strony gtéwnej witryny internetowej http://(...).pl, powyzej linii
tamania strony, na biatym tle o rozmiarach nie mniejszych niz 1000 x 200 pikseli, przy czym pole
odwiadczenia powinno by¢ otoczone ramka koloru czarnego o szerokosci nie mniejszej niz 3 pkt,
sporzgdzonego czcionkg Times New Roman, rozmiar 20 pkt, w kolorze czarnym, niczym
nieprzystonietego oswiadczenia skfadajgcego sie wytgcznie z nastepujacej tresci: ,M. Sp. z 0. 0. z
siedzibg w Poznaniu przeprasza M. B. prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg M. B. E. z
siedzibg w Krakowie za to, ze dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na
reklamowaniu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu przez M. Sp. z 0. 0. produktu - dyfuzora
Swiatta do lamp blyskowych aparatow fotograficznych stanowigcego wierng kopie dyfuzora $wiatta do
lamp btyskowych aparatéow fotograficznych M.B. prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod firmag
M.B.E.. M. Sp. z 0. 0. wyraza z tego tytutu ubolewanie i zobowigzuje sie nie podejmowac tego typu

dziatan w przysztosci.”;

4. upowaznienie M.B. , do opublikowania tresci oswiadczenia, o ktérej mowa w pkt 3, w identycznej

formie, na wytgczny koszt pozwanej, na stronie internetowej https://www. (...).com, w przypadku

niewykonania przez nig obowigzku zamieszczenia oswiadczenia;

5. zasgdzenie zwrotu kosztow postepowania. (k.3-226)

M. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu zazgdata oddalenia

powoddztwa i zwrotu kosztéw procesu. (k.234-246)

Sad ustalit, ze:

M.B. , prowadzgcy od 2005 r. dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg M.B. E. w Krakowie, jest
przedsiebiorcg produkujgcym urzadzenia do aparatéow fotograficznych, wyspecjalizowanym w
produktach stuzgcych do dyfuzji swiatta z lamp btyskowych. (dowdd: informacja z CEIDG k.23)
Jednym z produktéw wytwarzanych i dystrybuowanych przez powoda jest dyfuzor "roundflash dish"
stuzgcy do rozpraszania Swiatta z lamp blyskowych aparatéw fotograficznych w celu uzyskania
lepszego oswietlenia fotografowanych obiektéw, w szczegdlnosci przy fotografiach portretowych i

martwej natury. Charakteryzuje sie tym, Ze jest rozktadany, ma okragly ksztatt, przednia czesc¢


http://(...).pl/
https://www.roundflash.com/

wykonana jest z biatego, naciggnietego materiatu rozpraszajgcego swiatto, na ktérej srodku znajduje
sie lekko wystajgce koto z czarnego materiatu z wystajgcym zaczepem, tylna czes¢ wyko-nana jest z
ciemnego materiatu formujgcego sie w ksztalt stozka, a w jej centralnym punkcie znajduje sie

szczelina oraz zaczep, do ktérego mocowana jest lampa btyskowa aparatu fotograficznego.

Powdd jako pierwszy wprowadzit dyfuzor na rynek w styczniu 2015 r. w odpowiedzi na
potrzeby osdb zainteresowanych fotografig, posiadajgcych profesjonalny lub pétprofesjonalny sprzet,
ktére nie majg srodkéw bgdz warunkéw do zorganizowania i urzgdzenia profesjonalnego studia foto-
graficznego. Produkt pozwala im uzyska¢ na wykonanych zdjeciach efekty $wietine zblizone bgdz
tozsame z tymi, jakie profesjonalni fotografowie uzyskujg w studiach fotograficznych za pomoca
wysoce specjalistycznego sprzetu oswietleniowego, takiego jak wolnostojgce lampy i dyfuzory. Powod
oferuje dyfuzor do sprzedazy za posrednictwem swoich stron internetowych i rozwinietej sieci
dystrybucji, a takze poprzez serwisy (...) i (...). (dowod: wydruki ze stron internetowych k.25-49, dowaod

sprzedazy z 15.01.2015 r. k.51, zeznania powoda k.263)

M. B. jest licencjobiorcg wylgcznym wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego
3 sierpnia 2014 r. w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej na rzecz Barttomieja

Szumilaka, przedstawiajacego w siedmiu rzutach lampe btyskowg (fotograficzng) o wygladzie:

0001.1 0001.2

©) roundflash { ‘

0001.3 0001.4



O roundflash

0001.5 0001.6

0001.7

Witasciciel wzoru wyrazit zgode na dochodzenie przez licencjobiorce roszczen wynikajgcych z
naruszenia prawa wylgcznego przez spotke M. (dowdd: Swiadectwo rejestracji EUIPO k.56-64,
umowa z wnioskiem o wpis do rejestru k.54-55, oswiadczenie k.53) Wzor jest chroniony takze na
terytorium S. od 21 lutego 2017 r., z pierwszenstwem od
3 sierpnia 2014 r. (dowod: dokument publikacji k.66-69)

Od momentu wprowadzenia go na rynek, dyfuzor "roundflash" osiggnat komercyjny sukces.
Powdd podejmuje dziatania zmierzajgce do zwalczania naruszen - produkowania, oferowania i wpro-
wadzania do obrotu kopii dyfuzora. Wskutek jego dziatan oferty i aukcje z takich serwisow, jak: (...),(...)

i (...) byty usuwane. (dowdd: korespondencja k.71-132, zeznania powoda k.263)

M. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu prowadzi dziatalno$¢
handlowa, m.in. poprzez sklep na stronie internetowej m(...).pl i portal (...).pl. W swej ofercie ma
dyfuzory do lamp reporterskich (...), w tym dyfuzor pod nazwa ,SoftBox DISH” o wygladzie:

e




. (dowdd: odpis z KRS k.134-136,
wydruk ze strony internetowej k.138-139, print-screen k.224, fotografie i dowod zakupu k.141-147,

dowdd rzeczowy)

Wzér przemystowy zastosowany w tym produkcie nie wywotuje na zorientowanym
uzytkowniku — osobie zajmujgcej sie fotografowaniem i korzystajgcej z tego rodzaju produktéw dla
zapewnienia pozgdanego sposobu oswietlenia - odmiennego ogdlnego wrazenia niz wzér wspolnoto-
wy zarejestrowany w EUIPO pod nr 002514109-0001. Produkt pozwanej stanowi kopie dyfuzora
"roundflash”, a jego oznaczenie ,SoftBox DISH” nie jest wystarczajgce do wyeliminowania mozliwosci
wprowadzenia w btad potencjalnych nabywcéw co do osoby producenta i samego produktu. (ocena
normatywna)

Okolicznosci istotne dla rozstrzygniecia sporu zostaly ustalone przez Sad na podstawie
dowodow zaoferowanych przez powoda. Wynikaty z nich w sposéb niewatpliwy uprawnienia M. B.
do korzystania ze wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002514109-0001 i
dochodzenia roszczen powstatych z jego naruszenia. Swiadectwo rejestracji, w ktérym przed-stawiono
dyfuzor do lampy btyskowej postuzylo Sagdowi do okreslenia przedmiotu i zakresu ochrony wzoru.
Prawo wylgczne i pierwszenstwo rynkowe powoda w odniesieniu do wzoru i produktu — dyfuzora
"roundflash" nie byto przez pozwang kwestionowane. Nie zaprzeczata ona takze twierdzeniom
powoda o tym, ze w ofercie spdtki M. znajdujg sie dyfuzory ,SoftBox DISH” o wygladzie
przedstawionym na fotografiach i jako dowdd rzeczowy. W szczegdlnosci pozwana nie twierdzita, ze

oferowane i wprowadzane przez nig do obrotu produkty majg odmienny wyglad i/lub oznaczenie.

Odpowiedz na pozew koncentrowata sie na wykazywaniu braku naruszenia ze wzgledu na
réznice wielkosci produktéw stron. Pozwana, reprezentowana przez profesjonalnego petnomocnika,
twierdzita, ze produkty ,typu softbox” sg powszechnie dostepne na rynku, w sklepach stacjonarnych i
internetowych. Nawet gdyby miato to miejsce, nie pozbawia to powoda prawa do zarejestrowanego
wzoru wspélnotowego ani relatywnego pierwszenstwa uzasadniajgcego Zzgdanie M.B. ochrony

interesdw gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji.

W przekonaniu pozwanej roznice w wielkosci produktéw stron i odmienne oznaczenia dyfuzo-
réow (,hazewnictwo”) wylgczajg mozliwos¢ uznania dziatania spétki M. za naruszenie prawa wy-
tacznego i czyn nieuczciwej konkurencji. Nawet jesli wymiary produktéw stron minimalnie sie réznig, a
pozwana ma wiasng nazwe dla dyfuzora, nie ma to znaczenia dla stwierdzenia, Ze jej dziatanie jest

bezprawne. Ocena Sgdu w tym zakresie przedstawiona zostanie w dalszej czesci uzasadnienia.



Twierdzenia pozwanej wytacznie w tym, niekwestionowanym przez powoda, zakresie zostaty
poparte dowodem z przestuchania przedstawiciela spétki — prezesa jej zarzadu B.C. . Wezwany do
osobistego stawiennictwa na rozprawie 17 czerwca 2019 r. zlozyt on wniosek o przestuchanie w
drodze pomocy sadowej przez Sad Rejonowy w Inowroctawiu motywowany tym, ze B.C. prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg ,nie tylko w ramach spoétki M. , ale tez innych przedsiebiorstw, ktérych
siedzibg jest Inowroctaw, co wigze sie z szeregiem dodatkowych i czasochtonnych obowigzkow”.
(k.256) Whniosek ten nie zostat uwzgledniony, nie byt bowiem umotywowany zadnymi konkretnymi
okolicznosciami pozwalajgcymi na uznanie, ze stawiennictwo przedstawiciela strony pozwanej w
Sadzie Okregowym w Warszawie nie jest mozliwe lub jest nadmiernie utrudnione. Okolicznos¢, na
ktérg B.C. byt powotywany byta ponadto bezsporna i nie miata istothego znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu (a contrario art. 227 k.p.c.). Nie mieScita sie w zakresie, w jakim sad w
postepowaniu cywilnym zobowigzany jest prowadzi¢ dowdd z przestuchania stron. (art. 299 k.p.c.) W
konsekwenciji, wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przedstawiciela pozwanej, dowdd z

przestuchania stron ograniczony zostat do przestuchania powoda.

Pozwana jest niekonsekwentna w swych twierdzenia, gdy rownoczesnie zaprzecza zasadnos-
ci zarzutu naruszenia, a rownoczesnie twierdzi, ze dobrowolnie zaprzestata dystrybucji kwestionowa-
nych towaréw i dgzy do ugodowego zakonczenia sporu. W ocenie Sgdu spétka M. dazy wytgcznie do
przediuzenia postepowania, czemu stuzy¢ majg wnioski jej petnomocnika (strona druga odpowiedzi na
pozew), ktéry podjgt sie prowadzenia sprawy wiedzgc o kolizji terminéw rozpraw oraz B.C. , z
pewnoscig swiadomego, ze prowadzenie dowodu w drodze pomocy sadowej jest tylez nieefektywne,
co diugotrwate (obecnie odezwy realizowane sg przez sady rejonowe przez wiele miesiecy).
Réwnoczesnie pozwana nie odnosi sie merytorycznie do wielu kwestii zasadniczych dla oceny
naruszenia prawa do wzoru wspoélnotowego i regut uczciwej konkurencji, a przedstawione przez nig
dowody w postaci wydrukow ze stron internetowych (k.237-244) sg tak ztej jakosci, ze nie moga byc¢
podstawg czynienia odmiennych od wyzej przedstawionych ustalen. Sad zwrécit na to uwage
petnomocnikowi pozwanej na rozprawie 26 kwietnia 2019 r. (k.252) Nie skorzystat on jednak z
mozliwosci ztozenia wydrukéw lub fotografii dobrej jakosci na poparcie zarzutow, ktére miatyby

przekona¢ Sad o braku bezprawnosci dziatania pozwane;j.

Sad zwazyt:
1. Odnos$nie do naruszenia prawa do wzoru wspélnotowego:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow wspdlnotowych
(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 szczegoélnosci z cech linii konturdw, 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 sposdb wytgcznosc
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 zakiécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji 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, ktora 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 wzor 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 wzér, ktory nie
wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogolnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajgc przy tym
stopien swobody tworcy (ust. 2). Okreslajg go, postrzegalne zmystem wzroku, cechy zewnetrzne wzoru
ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztlozonej 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 sposob wyrazny odnosi sie do tych wtasnie 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 réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegdtach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo doh wzoru przemystowego ucielesnionego w produkcie
pozwanegdo, 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 wzor obowigzanego rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegdtdw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgcg go od innych, ze bedzie mogt byé zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzdér 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 lepszg znajomos¢
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, 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 Sadowy 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 dotyczgcym pojecia poinformowanego uzytkownika,
przymiot uzytkownika oznacza, ze dana osoba, niezaleznie, czy jest to uzytkownik kohcowy, czy
nabywca profesjonalny, uzywa produktu, w ktérym zawiera sie wzor, zgodnie z przeznaczeniem tego
produktu. Okreslenie poinformowany sugeruje, ze nie bedac twoércg czy ekspertem technicznym,
uzytkownik zna rézne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien zakres wiedzy na temat
elementdw, 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 dokonaé¢ rozréznienia wychodzac poza doswiadczenie, jakie zgromadzit
w zwigzku z uzytkowaniem produktu miedzy aspektami wyglgdu produktu podyktowanymi jego funkcjg

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 wykazujacego 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 powofane tam wyroki)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkoéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody tworcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasci-
wosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogdlnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i
wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc
wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, kidre 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 twdércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze
szczegllnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwo$ciami wynikajacymi z funkgciji
technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze przepisdw prawnych majgcych zastosowanie do
takiego produktu. Ograniczenia te prowadzg do standaryzacji niektérych wiasciwosci, ktore stajg sie
w ten sposéb wspolne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z

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

Stopien swobody tworcy 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 materiatdéw, jezeli opis danego

produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera zadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, 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 ogdlnego 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 ogélnego wrazenia, jakie
wywotujg 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 byc¢
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 poroéwnanie to rozni 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 Wzér wspdinotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck
2012 s.273-360), analizujgc wystepujace 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 wzér
wywotuje jako catosé. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catosciowe, a nie analityczne wy-
szukiwanie roznic. (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 wspolnotowych regutach oceny indywidualnego charakteru
wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:

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

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

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wtasciwego sektora, swobody
tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez
zakwestionowany wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktory zostat udostepniony publicznie.
(por. wyrok Sgdu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 (...)

Przedstawione reguty oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego, ze wzgle-
du na podobienstwo doh wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzajg
motywy wyrokéw ostatnio wydanych przez sady unijne. (m.in.: wyrok Trybunat Sprawiedliwosci 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 i z 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. Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub ze z
jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspoélnotowego 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 materiatdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktow, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w danych okolicznos$ciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajgce na natozenie innych sankgji, adekwatnych do okolicznoéci, przewidzia-
nych przepisami prawa krajowego, w tym rowniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
cztonkowskiego, w ktorym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad
podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych srodkow, zgodnie z prawem
krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30/06/2000 r.

prawo wiasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:

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

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

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedgcych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostalty uzyte do ich wytworzenia lub
oznaczenia. W szczegolnosci sgd 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 osob trzecich.

Z zaoferowanego materiatu dowodowego wynika uprawnienie M.B. do dochodzenia roszczen
wynikajgcych z naruszenia prawa do wylgcznego korzystania ze wzoru wspdlnotowego
zarejestrowanego w EUIPO pod nr 002514109-0001. Wzér przedstawia w siedmiu rzutach dyfuzor

lampy btyskowej wykonany z materiatu w kolorach biatym i czarnym, 2z logo:

, ktére — zgodnie z przyjetymi zasadami — nie jest uwzgledniane
przy ustalaniu zakresu ochrony i w ocenie podobiehstwa. Wzorowi temu powdd przeciwstawia produkt
oferowany i wprowadzany do obrotu przez pozwang, przedstawiony na wyraznych, dobrej jakosci
fotografiach oddajgcych wyglad dyfuzora i jako dowdd rzeczowy, o ksztaicie, proporcjach, uktadzie
elementow i ich wyglgdzie tozsamych z przedstawionym w zarejestrowanym wzorze wspdlnotowym.

Przekonuje o tym zestawienie:



Dyfuzor oferowany przez pozwang

Dyfuzor powoda

¢

S
®
v
)

Sktadany do niewielkiego, okragtego i ptaskiego ksztattu

Skfadany do niewielkiego, okragtego i ptaskiego ksztattu

Okragty ksztatt

Okragty ksztatt

Przednia cze$¢ wykonana z biatego materiatu, na ktérego
$rodku znajduje sie lekko wystajgce koto z czarnego materiatu

oraz zaczep ze sznurkiem

Przednia cze$¢ wykonana z biatego materiatu, na ktérego
$rodku znajduje sie lekko wystajgce koto z czarnego

materiatu oraz zaczep ze sznurkiem

Tylna czg$¢ wykonana z materiatu w kolorze ciemnym,

kontrastujgcym z przednig czescig

Tylna czg$¢ wykonana z materiatu w kolorze ciemnym,

kontrastujacym z przedniag czescig

Na s$rodku tylnej czesci znajduje sig szczelina oraz elementy
mocowania, stuzace do przymocowania urzgdzenia do lampy

btyskowej aparatu fotograficznego

Na srodku tylnej czesci znajduje sig szczelina oraz
elementy mocowania, stuzgce do przymocowania

urzadzenia do lampy btyskowej aparatu fotograficznego

Nie roznig sie one kolorystykg, z wyjgtkiem jednego drobnego elementu (pomaranczowy

uchwyt), ktéry nie moze wyeliminowa¢ tozsamego ogolnego wrazenia jakie zarejestrowany wzor

wspoélnotowy i wzor przemystowy zastosowany w produkcie spétki M. wywotujg na zorientowanym
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uzytkowniku, ktéorym w tym przypadku jest fotograf wykonujgcy zdjecia z lampg btyskowg. Brak przy
tym podstaw do przyjecia, ze jakiekolwiek wzgledy, w szczegdlnosci funkcjonalnosé produktu,

wymuszata az tak duze podobienstwo, graniczace z identycznoscia.

Zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu okreSlong w art. 6 k.c., pozwana -
zainteresowana ograniczeniem zakresu ochrony wzoru — powinna byta wskaza¢, jakie jego cechy nie
powinny by¢ uwzglednione przy ocenie podobienstwa. W odpowiedzi na pozew spdtka M.
skoncentrowata sie na roznicy wielkosci produktéow stron, ktéra nie ma znaczenia dla okreslenia
zakresu ochrony, wymiary dyfuzora nie zostaty bowiem wskazane w opisie wzoru. Umieszczenie na
produkcie pozwanej oznaczenia odmiennego od logo zobrazowanego we wzorze takze nie jest ele-
mentem uzasadniajgcym uznanie ich za odmienne w ogélnym oglgdzie zorientowanego uzytkownika,
poniewaz — zgodnie z zasadami dokonywania zgtoszen, decyzjami EUIPO oraz orzecznictwem sgdow
unijnych i sgdéw wiasciwych w sprawach wzoréow wspolnotowych, tego rodzaju oznaczenia nie sg

brane pod uwage przy ocenie podobienstwa.

Pozwana nie wykazata natomiast, ze okreslone cechy produktu (ksztatt, materiat, uktad linii)
wynikajg ze wzgledoéw technicznych. Nie wyjasnita, czy ptaski, okraglty ksztatt jest jedynym funkcjo-
nalnie wiasciwym dla dyfuzora, ktérego front powinien mie¢ okragty ksztatt i biaty kolor, tylna $ciana
powinna by¢ kolorystycznie kontrastowa, brzegi i centralny punkt frontu dyfuzora powinny kontrasto-
wac z powierzchnig frontowg. Wskazane elementy wygladu wzoru zarejestrowanego wzoru wspélno-
towego, odtworzone we wzorze przemystowym zastosowanym w dyfuzorze pozwanej nie podlegajg
zatem wytgczeniu z zakresu ochrony. Jedynie ostatnia z wyzej wymienionych cech ma charakter

funkcjonalny, w tym sensie, ze powinna umozliwia¢ mocowanie dyfuzora na lampie btyskowej.

W braku twierdzen stron odnoszacych sie do ograniczen zakresu swobody tworczej, nalezy
uznaé, ze wyglad produktu pozwanej (ksztatt, uktad linii, kontrast kolorystyczny i materiat, z ktérego
dyfuzor zostat wykonany) wynika z kopiowania produktu powoda, a nie z funkcjonalnosci dyfuzora lub

innych wzgledéw ograniczajgcych swobode twérczg projektanta tego rodzaju wzordow.

Nie ulega watpliwoéci Sadu, ze zorientowany uzytkownik, ktérym jest osoba zajmujgca sie
fotografowaniem i uzywajgca dyfuzordéw, uzna wzér przemystowy zastosowany w produkcie spotki M.
jest bardzo podobny (w rozumieniu art. 10 rozporzgdzenia) do zarejestrowanego wzoru
wspoélnotowego nr 002514109-0001, w tym znaczeniu, ze na zorientowanym uzytkowniku nie
wywotujg one odmiennego ogodlnego wrazenia. Majg identyczny ksztalt, proporcie, barwy i kontrasty

kolorystyczne oraz materiat, z ktérego wykonane sg ucielesniajgce je produkty.

Stwierdzenie istnienia podobienstwa wzoru przemystowego ucielesnionego w produkcie poz-
wanego do wzoru RCD-002514109-0001 uzasadnia zadanie przez M. B. zastosowania wobec spétki
M. sankcji okreslonych w art. 89 ust. 1 rozporzadzenia. Za stuszne i adekwatne do sposobu dziatania
pozwanej nalezy uznaé roszczenie z pkt 1. pozwu. Jego uwzglednieniu nie sprzeciwia sie
deklarowane przez pozwang zaniechanie uzywania spornego wzoru, ze wzgledu na tymczasowe

zakazy wynikajgce z udzielonego zabezpieczenia.

2. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:



Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie publicznym,
przedsiebiorstw oraz klientow, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy wyeliminowaniu
konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji rynkowej. (tak Sgd
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest

kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Dziatanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bgdz
utrzymanie pozycji rynkowej przedsiebiorcy, ktéry jednak niekoniecznie musi mie¢ swiadomosc¢
skutkéw, jakie rzeczywiscie moze wywrze¢, bez znaczenia jest przewidywanie przezehn mozliwosci
naruszenia intereséw innych przedsiebiorcow. Konkurencyjne sg wylgcznie dziatania zewnetrzne,
adresowane do innych uczestnikow wymiany rynkowej, majgce na celu zdobycie klientéw dla oferowa-
nych przez nich towaréw przez zwiekszenie wiasnej efektywnosci gospodarczej badz ostabienie
cudzej. Zagrozenie interesow musi mie¢ charakter bezposredni i realny. Muszg one by¢ zdolne
wywiera¢ wpltyw na innych przedsiebiorcow-konkurentéw (albo na konsumentéw), niekorzystnie
oddziatywac na ich sytuacje, naruszajgc ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposob, w jaki
dziatanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatéw. Obowigzek wskazania i
udowodnienia naruszenia lub zagrozenia jego interesdw gospodarczych, a takze winy naruszyciela

obcigza wystepujgcego z zarzutem nieuczciwej konkurenciji.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektére czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktada¢ tak, ze ogdlne okreslenie i

przepisy czyn nieuczciwej konkurencji uszczegoétawiajgce pozostajg w nastepujgcych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna
uznaé takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki zdefiniowane w
art. 3 ust. 1,

- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-17, a
klauzula generalna petni funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegdlnych. Gdy dany stan
faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje
ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawno$ci, sprzeczno$ci z dobrymi obyczajami), uznanie go

za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Uznanie konkretnego dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono
polegato i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu
wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego,
ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny by¢ badane przede

wszystkim w Swietle przestanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszcza



sie w dyspozycji ktéregokolwiek z tych przepiséw, podlegajg ocenie wedtug klauzuli generalnej z art. 3.
(tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsiebiorcy, ktéry ponidést okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu czy na rozpoznawalnos¢

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Przepis art. 13 ust. 1 u.z.n.k. typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji nasladowanie
gotowego produktu, polegajgce na tym, ze za pomocg technicznych srodkow reprodukciji jest
kopiowana zewnetrzna jego postac, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w btgd co do tozsamosci
producenta lub produktu. Niedozwolone na$ladownictwo moze [...] nie tylko dotyczyc identyczno$ci
kopii i oryginatu, ale da sie takze rozciggngc¢ na przypadki odmiennosci wymiaréw. Wystarczy taki
stopien podobienstwa, ktéry spowoduje, ze przecietny nabywca na podstawie cato$ciowego wrazenia
nie odrézni produktu wtérnego od tego pierwotnego. (M. Orlinski Glosa do wyroku Sgdu Najwyzszego
z dnia 11.07.2002 r., | CKN 1319/00. PPH 2004/2/54)

Samo nasladownictwo nie jest zabronione, jezeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientow w
btgd co do tozsamosci producenta lub produktu. Bezwzgledny zakaz nasladownictwa produktéw
wytwarzanych przez innego przedsiebiorce prowadzitby do powstania nieograniczonego zadnym
terminem monopolu eksploatacji okreslonego rozwigzania technicznego i uniemozliwiatby lub co naj-
mniej utrudniat wchodzenie na rynek innym przedsiebiorcom, prowadzacym podobng dziatalnosc.
Pozostawatoby to w sprzecznosci z porzgdkiem prawnym opartym na zasadzie wolnosci gospodarczej
i regufach uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsigbiorcy, niekorzysta-
jacego ze szczegodlnej ochrony jego praw wytgcznych, nie jest sprzeczne z regutami konkurencji i nie
uzasadnia przyjecia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sgd Najwyzszy w wyroku z
11.08.2004 r. Il CK 487/03)

Do oceny mozliwosci wystgpienia konfuzji miedzy poréwnywalnymi produktami przyjmuje sie
model nalezycie poinformowanego, uwaznego i rozsgdnego przecietnego konsumenta. Tak okreslony
wzorzec nie moze byc¢ jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych — odrebnie dla kazdej sprawy —
warunkow obrotu i realiow zycia gospodarczego. Mozliwos¢ konfuzji, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1
u.z.n.k., zachodzi wéwczas, gdy dla przecietnego odbiorcy zewnetrzna postaé poréwnywanych
produktéw jest tego rodzaju, Zze nie jest mozliwe odrdznienie oryginatu od kopii. Nie jest konieczne,
aby oba produkty byty identyczne. Wystarczajgce jest podobienstwo na tyle wysokie, ze przecietny
nabywca, na podstawie ogdlnego i cato$ciowego wyrazenia nie odréznia wyrobu nasladujgcego od
oryginalnego. Mozliwosci wystgpienia konfuzji nie wytgczajg przy tym drobne réznice wystepujgce w
produktach obu stron. Ocene nalezy dokonac¢ przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci towarzysza-
cych wyborowi towaru przez klienta. Niewagtpliwie znaczna réznica w jakosci poréwnywalnych
produktéw, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, moze niekiedy
wytgcza¢ mozliwos¢ konfuzji. (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 6.03.2014 r. V CSK 202/13)

Wyczerpujgce i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwate umieszczenie



znaku towarowego bezposrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wytgcza mozliwosé
wywotania btedu zaréwno co do tozsamosci producenta, jak i produktu. (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z 14.11.2008 r. V CSK 162/08) Decydujgce znaczenie dla wytaczenia ryzyka konfuzji moze miec¢
zatem odmienne opakowanie produktu, zawierajgce odrdzniajgce oznaczenia i informacje o jego
pochodzeniu. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 16.01.2009 r. V CSK 241/08)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurenciji, przedsiebiorca,

ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.;

1. zaniechania niedozwolonych dziatah

2. usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan

3. zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego o$wiadczenia odpowiedniej tredci i w odpowiedniej
formie.

Nalezy przy tym uczyni¢ zastrzezenie, iz zgdanie z pkt 1, moze by¢ dochodzone wylgcznie wowczas,
gdy w dacie zamkniecia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna grozba naruszenia w przyszitosci

przez pozwanego regut uczciwej konkurenciji.

Roszczenie podania do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako
roszczenie o charakterze majagtkowym, uzaleznione jest od spetnienia dwoch przestanek. Niezbednym
jest stwierdzenie naruszenia oraz wykazanie celowosci zastosowania omawianej instytucji w realiach
faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, srodek ten petni zaréwno
funkcje informacyjng, wychowawczg, jak i kompensacyjng, nie moze by¢ natomiast utozsamiany z
forma represji wobec przedsiebiorcy dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok Sadu Najwyzszego
Z 25.05.2012 r. | CSK 498/11) W wyroku z 17.05.2013 r. | CSK 499/12 Sad Najwyzszy wskazat m.in.:
Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzgledniajgce je orzeczenie sgdu, czyni za-
dos¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, petni funkcje kompensacyjng, a takze wy-
chowawczg i prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie dla przedsiebiorcy, ktorego
prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyz umozliwia bezposrednio poinformowanie
opinii publicznej (klientdw) o naruszeniu praw i intereséw pokrzywdzonego oraz o zakresie,

zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajgcych z sentencji wyroku.

W orzecznictwie i doktrynie podkresla sie réwniez, ze przy orzekaniu na podstawie art. 18 ust.
1 pkt 3 u.z.n.k. powinno sie stosowaC zasade proporcjonalnosci. Przy zasgdzeniu roszczenia
publikacyjnego nalezy kierowac sie zakresem niedozwolonych dziatan naruszyciela. Sgd powinien
zwtaszcza wzig¢ pod uwage, czy miaty one migjsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego czesci,
czy dotyczyty klienteli w catosci, czy tylko jakiejs jej czesci, czy skutki naruszenia dotknety
konsumentow, jak dfugo trwat stan naruszenia oraz jakie byly dalsze konsekwencje naruszenia, np.
czy doszfo do utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz Prawo wtasnosci przemystowej. System Prawa
Prywatnego. Tom 14B, Rozdziat L, strona 144, Nb 129)

Z zatgczonych do pozwu, niekwestionowanych przez spotke M. , fotografii, wydrukéw ze stron

internetowych i dowoddw sprzedazy wynika pierwszenstwo rynkowe M. B. oferowania i wprowadzania



do obrotu dyfuzora lampy blyskowej do aparatu fotograficznego. Pozwana oferuje na stronie
internetowej (...) .pl oraz na portalu aukcyjnym allegro.pl dyfuzory o wygladzie identycznym z
wygladem produktu uprawnionego, nieoznaczone w sposob wystarczajgcy, by wyelimi-nowa¢ ryzyko
konfuzji konsumenckiej, w szczegodlnosci posprzedazowej (,post sale”). Pozwana nie wykazata w tym
postepowaniu, ze uzywane przez nig oznaczenie ,softbox” ma na tyle silng zdolno$¢ odrdzniajgca, ze

wyklucza ona mozliwos¢ wprowadzenia klientdw w btgd co tozsamosci producenta lub produktu.

Za zasadny nalezy zatem uznaé zarzut dopuszczenia sie przez spétke czynu nieuczciwej
konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Zgdane przez M.B. sankcje mieszczg sie w
granicach wyznaczonych przepisem art. 18 ust. 1 u.z.n.k. i sg adekwatne do sposobu i zakresu
dziatania pozwanej. Uwzglednieniu roszczenia z pkt 2. nie sprzeciwia sie deklarowane przez pozwang
zaniechanie uzywania spornego produktu, ze wzgledu na tymczasowe zakazy wynikajgce z

udzielonego zabezpieczenia.

Wobec stwierdzenia naruszenia przez pozwang prawa do zarejestrowanego wzoru wspolnoto-
wego w sposob okredlony w art. 10 rozporzadzenia oraz dopuszczenia sie przez nig czynu nie-
uczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.nk., na podstawie art. 89 ust. 1

rozporzadzenia oraz art. 18 ust. 1 pkt 1. i 3 u.z.n.k. Sad:

1. nakazat M. spodtce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu zaniechanie
naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego nr 002514109-0001 w postaci dyfuzora Swiatta
do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych, to jest: reklamowania, oferowania oraz wprowadzania
do obrotu przez pozwang dyfuzora swiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych o wygladzie

przedstawionym na fotografiach:

2. nakazat pozwanej zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurencji, polegajacych na reklamowaniu,
oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu dyfuzora $wiatta do lamp btyskowych aparatéw

fotograficznych o wygladzie przedstawionym na fotografiach:
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stanowigcego wierng kopie dyfuzora swiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych powoda o
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to jest zaniechanie: oferowania, reklamowania, sprzedazy lub innego wprowadzania do obrotu,

o wygladzie:

importu, eksportu, dyfuzora $wiatta do lamp btyskowych aparatéw fotograficznych o wygladzie

3. nakazat pozwanej umieszczenie - na jej koszt - w terminie 14 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku,

w wyraznie widocznym miejscu strony gtoéwnej witryny internetowej http:// (...).pl, powyzej linii tamania
strony, na biatym tle o rozmiarach nie mniejszych niz 1000 x 200 pikseli, przy czym pole oswiadczenia
powinno by¢ otoczone ramkg koloru czarnego o szerokosci nie mniejszej niz 3 pkt, sporzgdzonego
czcionkg Times New Roman, rozmiar 20 pkt, w kolorze czarnym, niczym nieprzystonietego
oswiadczenia sktadajgcego sie wylgcznie z nastepujgcej tresci: ,M. spoétka z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu przeprasza M.B. prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg M. B. E. w Krakowie za
to, ze dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji polegajgcego na reklamowaniu, oferowaniu oraz
wprowadzaniu do obrotu dyfuzora $wiatta do lamp btyskowych aparatow fotograficznych
stanowigcego wierng kopie produktu M.B.. Spétka M. wyraza z tego tytutu ubolewanie i zobowigzuje

sie nie podejmowac tego typu dziatan w przysztosci”.

Sad uznal, ze zadane przez powoda sankcje sg adekwatne do zakresu i skali naruszenia.
Pozwana nie przedstawita zadnych twierdzen ani zarzutdw mogacych uzasadnia¢ ograniczenie przez
Sad zakazdw lub ocene roszczenia publikacyjnego jako nieodpowiedniego. W zakresie w jakim Sad
dokonat zmian sformutowan nakazéw i zakazéw w poréwnaniu ze sformutowaniem powdédztwa orzekt
0 jego czesciowym oddaleniu. Oddalone zostato takze, pozbawione podstaw prawnych i

nieuzasadnione na tym etapie postepowania zgdanie z pkt 4. pozwu.

O kosztach procesu, Sad orzekl na podstawie art. 98 k.p.c. odpowiedzialnosci za wynik

sporu. Do niezbednych kosztdw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
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wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika
patentowego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata.
(art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za czynnosci
radcow prawnych. Zasagdzajgc optate sgad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze
charakter sprawy i wkfad pracy petnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia.
(§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zt (§
8 ust. 1 pkt 19).

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania, Sgd uznat, ze adekwatne do
naktadu pracy petnomocnika powoda wykonujgcego zawdd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w
minimalnej wysokosci. W rozliczeniu kosztéw Sad uwzglednit: optate od pozwu 500 zt oraz koszty
zastepstwa procesowego w postepowaniu gtéwnym 1.680 zt i 17 zt optaty skarbowej od

petnomocnictwa.



