Sygn. akt XXIl GWwp 17/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 wrzesnia 2019 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant stazysta Michat Hornung
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 wrzesnia 2019 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa gtéwnego F.M.
przeciwko A.P.i A. S.
0 ochrone praw z rejestracji wzoréw wspolnotowych
i z powoddztwa wzajemnego A. P.i A. S.
przeciwko F. M.

0 uniewaznienie

1. oddala powddztwo wzajemne;

2. znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.

Sygn. akt XXIl GWwp 17/19

UZASADNIENIE

11 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XXl GWo 30/19 Sad udzielit F.M. zabezpieczenia
roszczen wzgledem A. P.i A. S.

1. o zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspodlnotowego nr 2947721-0001 polegajgcego



na wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu, sktadowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu
lamp podtogowych, o podtuznym ksztatcie sktadajgcych sie ze stelaza oraz abazura o stozkowym
ksztatcie, ktérych cechami charakterystycznymi sa:

- abazur o ksztatcie stozka jest przelotowy;

- abazur osadzony jest w gornej czesci lampy na stelazu;

- dlugos¢ abazuru odpowiada okoto jednej trzeciej dtugosci stelaza;

- 8rednica abazuru jest proporcjonalna do szerokosci stelaza;

- stelaz stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, ktérych podstawy sg ze sobg potgczone co najmniej
jednym metalowym pretem, zas u gory zwienczone mniejszym kotem znajdujgcym sie wewnatrz stozka,

w szczegodlnosci o wygladzie przedstawionym na fotografiach, tj. lamp, w ktérych zostat uzewnetrzniony
wzoér wspolnotowy nr 2947721-0001, poprzez zakazanie obowigzanym - na czas trwania postepowania -
produkowania, eksportowania, sktadowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu lamp
podtogowych o cechach opisanych powyzej i w szczegdlnosci o wygladzie przedstawionym na

fotografiach;

2. 0 zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego nr 2947721-0002 polegajacego
na wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu, sktadowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu
lamp stolikowych, sktadajgcych sie ze stelaza oraz abazuru o stozkowym ksztalcie, ktérych cechami
charakterystycznymi sa:

- abazur o ksztatcie stozka jest przelotowy;

- abazur osadzony jest w gornej czesci lampy na stelazu;

- dlugos¢ abazuru odpowiada okoto potowie dtugosci stelaza;

- 8rednica abazuru jest proporcjonalna do szerokosci stelaza;

- stelaz stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, ktérych podstawy sg ze sobg potgczone jednym
metalowym pretem, zas u gory zwienczone mniejszym kotem znajdujgcym sie wewnatrz stozka,

w szczegolnosci o wygladzie przedstawionym na fotografiach, tj. lamp, w ktérych zostat uzewnetrzniony
wzor wspolnotowy nr 2947721-0002, poprzez zakazanie obowigzanym - na czas trwania postepowania -
produkowania, eksportowania, sktadowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu lamp

stolikowych o cechach opisanych powyzej i w szczegdlnosci o wygladzie przedstawionym na fotografiach;

3. o usuniecie skutkéw niedozwolonych dziatah oraz o wycofanie z obrotu bezprawnie wyprodukowa-
nych wytworéw, poprzez nakazanie obowigzanym — na czas trwania postepowania — wycofania z
obrotu, w szczegdlnosci od swoich dystrybutoréw i partneréw handlowych bedacych wiasnoscig
obowigzanych lamp podtogowych i lamp stolikowych o cechach opisanych w punktach 1. i 2., tj. w
szczegoblnosci lamp podiogowych o wygladzie przedstawionym na fotografiach oraz lamp stolikowych o

wygladzie przedstawionym na fotografiach.

Postanowienie zostato zaskarzone przez A. P. i A. S., na ktérych wniosek Sad wstrzymat jego
wykonanie. Do dnia wyrokowania nie zapadto postanowienie rozstrzygajgce o stusznos$ci zazalenia od

postanowienia z 11 maja 2019 r.

7 czerwca 2019 r., na podstawie art. art. 19 ust. 1, 81, 85, 88, 89, 90 rozporzadzenia Rady (WE)

Nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych, F.M. wnidst o:



1. nakazanie A.P. i A. S. wspdlniczkom spdtki cywilnej ,D.” w Blachowni zaniechania naruszania prawa

Z rejestracji wzoru wspoélnotowego o nr 2947721-0001, o wygladzie: —

polegajgcego na wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu,
skladowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu lamp podtogowych, o podtuznym ksztatcie
skfadajgcych sie ze stelaza oraz abazura o stozkowym ksztatcie, ktérych cechami charakterystycznymi
sa:
- abazur o ksztatcie stozka jest przelotowy;
- abazur osadzony jest w gérnej czesci lampy na stelazu;
- dtugos¢ abazuru odpowiada okoto jednej trzeciej dtugosci stelaza;
- Srednica abazuru jest proporcjonalna do szerokosci stelaza;
- stelaz stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, ktérych podstawy sg ze sobg potgczone co najmniej
jednym metalowym pretem, za$ u géry zwiericzone mniejszym kotem znajdujgcym sie wewnatrz stozka

w szczegolnosci o nastepujgcym wygladzie:
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tj. lamp, w ktorych zostat uzewnetrzniony wzér wspdélnotowy nr 2947721-0001;

2. nakazanie pozwanym zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego nr 2947721-

0002 o} wygladzie:

polegajgcego na

wytwarzaniu, eksportowaniu, oferowaniu, sktadowaniu, reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu lamp
stolikowych, sktadajgcych sie ze stelaza oraz abazura o stozkowym ksztatcie, ktérych cechami

charakterystycznymi sg:

- abazur o ksztalcie stozka jest przelotowy;
- abazur osadzony jest w goérnej czesci lampy na stelazu;
- dtugos¢ abazura odpowiada okoto potowie diugosci stelaza;

- $rednica abazura jest proporcjonalna do szerokosci stelaza;
- stelaz stanowi dwie trapezowe, metalowe ramy, ktdrych podstawy sg ze sobg potgczone jednym

metalowym pretem, zas u géry zwienczone mniejszym kotem znajdujgcym sie wewnagtrz stozka,

w szczegolnosci o wygladzie:
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tj. lamp, w ktérych zostat uzewnetrzniony wzér wspdélnotowy nr 2947721-0002;
3. nakazanie pozwanym usuniecia niedozwolonych dziatah poprzez:

a. wycofanie z obrotu, w szczegodlnosci od swoich dystrybutoréw i partnerow handlowych bedacych
wlasnoscig pozwanych lamp podtogowych i lamp stolikowych o cechach opisanych w punktach 1.1 2., ;.
w szczegoélnosci lamp podfogowych o wygladzie przedstawionym w pkt 1. oraz lamp stolikowych o

wygladzie przedstawionym w pkt 2.;

4. zwrot kosztéw postepowania. (k.3-33)

A.P. i A.S. wniosty o oddalenie powddztwa gtdwnego i zasgdzenie na ich rzecz zwrotu kosztow
postepowania. Jednocze$nie wystgpity z pozwem wzajemnym zadajgc uniewaznienia wzorow
wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnoéci Intelektualnej (EUIPO)
pod numerami 2947721-0001 i 2947721-0002, ze wzgledu na brak nowosci i indywidualnego
charakteru. (k.193-204)

O whniesieniu pozwu wzajemnego Sad zawiadomit EUIPO.

Uznajgc za skuteczne cofniecie przez F.M. pozwu postanowieniem wydanym w dniu 17 lipca

2019 r. Sad umorzyt postepowanie w zakresie powodztwa gtéwnego. (k.239, 246)



F.M. wniést o oddalenie powddztwa wzajemnego oraz o zasgdzenie zwrotu kosztow
postepowania. Zarzucit nieudowodnienie okolicznosci majgcych stanowi¢ podstawe do stwier-dzenia
braku nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw wspdlnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod
numerami 2947721-0001 i 2947721-0002. (k.255-262)

Sad ustalit, ze:

F.M. jest zatozycielem i wiascicielem (...) spdtki F. GmbH & Co. KG z siedzibg w Esslingen,
ktéra jest producentem lamp jako elementu wyposazenia wnetrz, jednym z najbardziej oryginalnych,
niezaleznych i kreatywnych tworcow oswietlenia w Europie. W ciggu 13 lat jej dziatalnosci spodtka
wprowadzita game swoich produktéw do ponad 350 sklepéw w ponad dwudziestu krajach na catym
Swiecie i wcigz sie rozwija. Oferta F. GmbH & Co. KG skierowana jest przede wszystkim do odbiorcow
z Europy. Jej lampy cieszg sie duzym zainteresowaniem i dobrg opinig. Szczegdélnym uznaniem wéréd

odbiorcow cieszg sie lampy stojgce:

|
| |

...........

(dowdd: katalog F. GmbH & Co. KG k.41-52, 54-64)



F.M. jest uprawniony do wzoréw wspolnotowych zgtoszonych i zarejestrowanych w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej w dniu 17 stycznia 2016 r. pod numerami 2947721-0001 i
2947721-0002 przedstawiajgcymi odpowiednio lampy podiogowe i stolikowe:

nr 2947721-0001 I——.:_: —_

nr 2947721-0002: —

(dowdd: swiadectwa rejestracji EUIPO k.66-80)

A.P. i A. S.prowadzg w ramach spotki cywilnej ,D. A.P., A. S. ” dziatalno$¢ gospodarczg w
zakresie produkcji, oferowania i wprowadzania do obrotu wszelkiego rodzaju lamp, m.in. wiszgcych i
stojgcych. Spotka zostata utworzona w 2010 r. (dowdd: informacje z CEIDG k.82, 83, wydruk ze strony

internetowej k.85-91, katalog produktéw k.92-98) Pozwane dziatajg za posrednictwem strony
internetowej http:// (...).pl. Ich produkty sg oferowane i wprowadzane do obrotu przez innych

dystrybutoréw i sklepy internetowe. (dowdd: print-screeny k.85-145)

Pozwane produkujg, oferuja, wprowadzajg do obrotu i eksportujg lampy podtogowe o wygladzie:

—
i l
"



http://duolla.pl/

i lampy stolikowe o wygladzie:
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(dowdd: zamowienie nr 11560 z 2/04/2019 r. k.147, faktura k.149, etykiety oraz wskazdéwki zachowania
bezpieczenstwa dotgczonych do lamp k.151, fotografie k.156) Lampy te sg oferowane i sprzedawane

m.in. za posrednictwem strony internetowej pod adresem http:/ (...).pl, a takze eksportowane do C., N.

i R. . (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.158-161)

Okolicznosci faktyczne istotne dla rozstrzygnigcia sporu Sad ustalit na podstawie
dokumentéw, wydrukéw ze stron internetowych i fotografii ztozonych do akt sprawy. Sad oddalit
wniosek powddek wzajemnych o przeprowadzenie dowodu z akt sprawy o sygn. XXII GWo 30/19, jako
niedopuszczalny, ale réwniez ze wzgledu na brak waloru dowodowego znajdujgcych sie w tych aktach
dokumentoéw prywatnych. Zgodnie z obowigzujgcg w postepowaniu cywilnym zasadg bezposredniosci,
dowdd w sprawie stanowi¢ moze jedynie materiat zgromadzony w jej aktach, nie zas akta innej sprawy,
do ktérej - co nalezy podkresli¢ - strony postepowania miaty nieograniczony dostep i ze tego prawa

korzystaty. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 25.11.2015 r., IV CSK 52/15)


http://duolla.pl/

Sktadajgc pozew wzajemny A.P. i A. S. odwotaly sie do faktur zatagczonych do zazalenia na
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Sprawa sygn. akt XXII GWo 30/19 nie byta znana Sgdowi z
urzedu z tego etapu postepowania, dlatego jej akta zostaty wypozyczone na rozprawe 16 wrzesnia 2019
r. Sad stwierdzit woéwczas, ze faktury te nie stanowig dowoddw na okoliczno$¢ istotng dla
rozstrzygniecia sporu, a co wiecej nie spetniajg wymogow formalnych, by mozliwe byto przeprowadzenie
z nich dowodu. Ztozone do akt kserokopie nie zostaty bowiem poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem.
Ich potwierdzenie za zgodnos$¢ z oryginatami nie mogto stwarza¢ powédkom wzajemnym (obowigzanym
w postepowaniu zabezpieczajgcym) zadnego problemu, faktury pochodzity bowiem =z ich

przedsiebiorstwa.

Polski ustawodawca rozréznia dwa rodzaje dokumentéw: urzedowe (art. 244 k.p.c.) i prywatne -
stanowigce dowdd tego, ze osoba, ktdra je podpisata ztozyta oswiadczenie zawarte w dokumencie (art.
245 k.p.c.). Wymdg stawiany dokumentom prywatnym (jakim jest m.in. faktura VAT - por. wyrok Sadu
Najwyzszego z 26.03.2015 r., V CSK 312/14) to istnienie wiasnorecznego podpisu ztozonego pod
oswiadczeniem, bedacym jego trescig. Natomiast kopia dokumentu moze uzyskaé status rowny
dokumentowi, gdy zostanie poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem przez podmiot do tego uprawniony
(art. 129 § 2 k.p.c.). Sad podziela poglad Sadu Najwyzszego wyrazony w postanowieniu wydanym
26.11.2014 r. (Il CSK 254/13), ze uznanie niepotwierdzonych kserokopii za dowody, o ktérych mowa w
art. 308 k.p.c., mimo dostepnosci dokumentow, ktére umozliwig potwierdzenie zgodnosci kserokopii z

oryginatami nalezy uzna¢ za prowadzgce do obejscia przepiséw o dowodzie z dokumentu.

Reprezentowane w obu postepowaniach przez profesjonalnego petnomocnika A.P. i A.S.
musiaty by¢ swiadome tego obowigzku. Zdawaty sobie takze sprawe, ze okoliczno$¢, na ktérag zgtaszajg
wnioski dowodowe jest sporna, a pozwany wzajemny kwestionuje dopuszczalnos¢ przeprowadzenia
dowodu z akt innej sprawy. Jakkolwiek odpowiedZz na pozew wzajemny zostata ztozona w Sadzie 29
lipca 2019 r., powddki wzajemne nie skorzystaty z mozliwosci przedstawienia twierdzen i dowodéw na
poparcie braku nowosci i indywidualnego charakteru spornych wzoréw wspolnotowych. Nie wystgpity
takze o zobowigzanie ich do zlozenia pisma przygotowawczego stanowigcego replike wobec
odpowiedzi na pozew wzajemny. Wnioski zgtaszane na rozprawie w dniu 16 wrzesnia 2019 r. nalezato
uzna¢ za oczywiscie spoznione w rozumieniu art. 207 k.p.c. Ich zgtoszenie dopiero na tym etapie
postepowania nie bytlo niczym uprawdopodobnione, a ich ewentualne uwzglednienie musiatoby
skutkowaé odroczeniem rozprawy, a =zatem przediuzeniem czasu trwania postepowania.
Reprezentowane przez profesjonalnego petnomocnika powddki wzajemne miaty Swiadomosé
obowigzku przedstawienia w pozwie wzajemnym wszystkich twierdzeh i dowoddéw na ich poparcie. Z
pewnoscig wiedziaty takze, iz to na nich cigzy dowdd niewaznosci wzoréw wspodlnotowych
zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 2947721-0001 i 2947721-0002.

Oddaleniu jako spézniony i niedopuszczalny podlegat réwniez ztozony w trybie art. 248 § 1

k.p.c. wniosek powddek wzajemnych o zwrocenie sie do spétki z 0.0. (...)o udzielenie informacji o

liczbie sprzedanych lamp. Przepis art. 248 § 1 k.p.c. stanowi, ze kazdy obowigzany jest przedstawic¢ na

zarzgdzenie sadu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujgcy sie w jego posiadaniu i

stanowigcy dowdd faktu istotnego dla rozstrzygniecia sprawy, chyba Zze dokument ten zawiera
informacje niejawne. Ustawodawca nie uprawnia sgdu do zagdania od oséb niebedgcych stronami
postepowania informacji, ktére w odniesieniu do wielkosci sprzedazy towaréw stanowig niewatpliwie

tajemnice przedsiebiorstwa.



Sad zwazyt:

Z art. 85 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow
wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) wynika domniemanie wazno$ci zarejestrowanego
wzoru wspoélnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem, ze w postepowaniu w sprawie o naruszenie
sady uznajg go za wazny. Jezeli jednak w toku postepowania wywotanego pozwem wzajemnym nowos¢
lub indywidualny charakter wzoru zostang zaprzeczone, sad, uznajgc, ze jedna z przyczyn wymienio-
nych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznos¢. (art. 86 ust. 1a) W

przeciwnym razie, oddala powddztwo wzajemne. (art. 86 ust. 1b)

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzor wspolnotowy moze zostaé uznany za niewazny, m.in. gdy:
a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spetnia wymogow art. 4-9.

Rozporzgdzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktdérg wzorem wspdlnotowym jest postac
catego produktu lub jego czesci, wynikajgca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu,
tekstury lub materiatdbw samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Produktem jest natomiast
kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wigczajagc w to m.in. czesci przeznaczone do
stworzenia produktu ztozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma

typograficznego, z wytagczeniem programow komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego
formie, uksztattowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajagcym sie w zestawieniu linii, konturdw,
doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wiasciwosciach. W wygladzie zewnetrznym
produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie postrzegalne. (tak M.
Pozniak-Niedzielska Wzér wspdinoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i
oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57,
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.4-11)
Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony

wzorbéw, w wersji angielskiej w sposob wyrazny odnosi sie do takich wtasnie cech. (shown visibly)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze wzory wspdlnotowe zarejestrowane w EUIPO pod nr 2947721-
0001 i 2947721-0002 odpowiadajg definicji zawartej w art. 3a rozporzgdzenia. Wzory te wymagaja
natomiast zbadania pod katem spetnienia wymogéw okreslonych w art. 4-7 rozporzadzenia. (art. 25 ust.
1b) Zgtoszone w pozwie wzajemnym zgdania stwierdzenia ich niewazno$ci uzasadniato rozstrzygniecie

przez Sad kwestii nowo$ci i indywidualnego charakteru wzoréw pozwanego wzajemnego.

Zgodnie z orzecznictwem Sadu Unii Europejskiej, ocena nowosci i indywidualnego charakteru
wzoru koncentruje sie na przeciwstawionych przez zgdajacego uniewaznienia wzorach przemystowych
zawartych lub zastosowanych w konkretnych produktach. Nieprawidiowe jest przeciwstawianie wzorowi
tacznie wielu cech roznych produktéw lub ich poszczegdinych elementow. (por. wyroki z 22.06.2010 r. w
sprawie T-153/08 (...), z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 (...)Za oczywiscie nieprawidtowe nalezy
zatem uzna¢ odwotywanie sie przez powodki wzajemne do przyktadéw wzordw, ktérych jedynie
elementy (abazury, stelaze) miatyby niweczy¢é nowos$¢ lub indywidualny charakter zarejestrowanych

wzordow wspoélnotowych.
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Zarejestrowany wzor uwaza sie za nowy, jesli wzor identyczny nie zostat udostepniony
publicznie przed datg ztozenia wniosku o rejestracje lub - jedli o nie wystgpiono - przed datg
pierwszenstwa. (art. 5 ust. 1b) Uwaza sie, ze wzdr udostepniono publicznie, jezeli zostat on
opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny
sposob ujawniony przed datg wskazang w art. 5 ust. 1ai art. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b,
z wyjatkiem, gdy wydarzenia te nie mogty sta¢ sie dostatecznie znane, podczas zwyktego toku
prowadzenia przez nich spraw, Ssrodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajgcym we
Wspdlnocie (obecnie w Unii Europejskiej). Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli zostat
on ujawniony osobie trzeciej pod wyraznym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci. (art. 7
ust. 1 w zw. z art. 5) Art. 7 w ust. 2 okresla ponadto przypadki, w ktérych wczesniejsze ujawnienie nie

jest brane pod uwage.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznig sie jedynie nieistotnymi szczegétami.
(art. 5 ust. 2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytgcznie jego tozsamosé lub
wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegotach w poréwnaniu ze wzorem udostepnionym
wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposdb.
Kryterium nowosci ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest
zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistéw dziatajgcych w danej branzy w Unii
Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporzadzenia nie moga by¢ uznane czynnosci,
ktére nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw takim
srodowiskom. Kryteria te tworzg model zrelatywizowanej nowosci obiektywnej wzoru (por. A. Tischner,
Komentarz do Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspdlnotowych, komentarz do
art. 5, LEX, a takze L. Brancusi, Wzér wspdinotowy i jego zakres ochrony, Wydawnictwo C.H. Beck
2012, s.101-105).

Za spetniajgce wymienione kryteria, uwaza sie zazwyczaj ujawnienie w drodze publikacji w
prasie branzowej, ktéra jest skierowana do s$rodowisk wyspecjalizowanych w danej dziedzinie,
wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaz lub wykorzystanie wzoru w obrocie czy reklama w
mediach. Takze wczes$niejsza publikacja zgtoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub
wynalazku moze prowadzi¢ do uniewaznienia pdzniej zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego. (por.
Joanna Siehczyto-Chlabicz, Utrata Nowosci i indywidualnego charakteru wzoru wspélnotowego wskutek
jego publicznego ujawnienia, Europejski Przeglad Sadowy 4/2010 s.13-21 a takze decyzje OHIM: z
23.01.2006 r. ICD 000001014 w sprawie (...)l, z 1/12/2005 r. ICD 000000867 w sprawie (...), z
12.12.2006 r., ICD 000002863, z 31.03.2008 r. ICD 000004315)

Dokonujgc wyktadni art. 11 ust. 2 rozporzgdzenia, Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
wskazat, ze to do sgdu rozstrzygajgcego spér nalezy dokonanie oceny, czy w konkretnych okolicznosci
sprawy ujawnienie wzoru nastgpito taki sposdb, by mozna byto uznag, iz mégt sta¢ sie on dostatecznie

znany srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy podczas zwyktego toku prowadzenia spraw.

(wyrok z 13.02.2014 r. w sprawie C-479/12 H. (...)

Zarejestrowany wzoér wspoélnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogéine)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na
takim uzytkowniku wzoér, ktoéry zostat udostepniony publicznie przed datg dokonania zgtoszenia wzoru

do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed datg
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pierwszenstwa. (art. 6 ust. 1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien
swobody twércy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust. 2) OkreSlenie, czy wzér ma indywidualny
charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujgcym ogladu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejgcg
cato$cig wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzér lub w ktérym sie
zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopienr swobody tworcy

podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegotdw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzdr bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy
ma na tyle silng zdolno$¢ odrdézniajgcg go od innych, ze bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany
za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspéinoty. w
Ochrona znakdéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepszg znajomosé
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 Przeglagd Sadowy 1/2007 s.6, por.

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

9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 (...)Zgodnie z orzecznictwem dotyczacym pojecia poinformowanego
uzytkownika, przymiot uzytkownika oznacza, ze dana osoba, niezaleznie, czy jest to uzytkownik
koncowy, czy nabywca profesjonalny, uzywa produktu, w ktérym zawiera sie wzér, zgodnie
z przeznaczeniem tego produktu. Okreslenie poinformowany sugeruje, ze nie bedac twoércg czy
ekspertem technicznym, uzytkownik zna ré6zne wzory istniejgce w danej branzy, posiada pewien zakres
wiedzy na temat elementéw, jakie te wzory zwykle posiadajg, i w zwigzku z zainteresowaniem
produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu. Jednak nie oznacza to, ze
poinformowany uzytkownik jest w stanie dokonac¢ rozréznienia wychodzgc poza doswiadczenie, jakie
zgromadzit w zwigzku z uzytkowaniem produktu miedzy aspektami wygladu produktu podyktowanymi

jego funkcja techniczng a tymi, ktére sg dowolne.

Pojecie zorientowanego uzytkownika nalezy rozumie¢ jako posrednie miedzy pojeciem
przecietnego konsumenta z zakresu dziedziny znakéw towarowych — od ktérego nie wymaga sie zadnej
szczegOlnej wiedzy iktéry na ogot, zpowodu 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 uwazng, czy to
Z racji swojego osobistego doswiadczenia, czy posiadanej rozlegtej wiedzy w danym sektorze. (tak:

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

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga

ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody tworcy przy
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opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasci-
wosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogolnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i
wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc
wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktére sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wiasciwos-
ciach, ktére sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze poézniejsze 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-83/11 i T-84/11 (...)Zgodnie z

utrwalonym orzecznictwem, stopien swobody tworcy przy opracowaniu wzoru nalezy okre$la¢ ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wtasciwosciami wynikajgcymi z  funkciji
technicznej danego produktu lub jego czesci, a takze przepiséw prawnych majgcych zastosowanie do
takiego produktu. Ograniczenia te prowadzg do standaryzacji niektérych wtasciwosci, ktére stajg sie
w ten sposdb wspodlne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z

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

Stopien swobody twoércy 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 i przy wykorzystaniu bardzo wielu réznych materiatéw, 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 ogdélny produktu, jako ze moze on przybiera¢ réznie
ksztatty i by¢ przedmiotem roznych 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 Sprawiedliwos$ci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sgdu UE
z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Ocenie podobienstwa / odmienno$ci ogolnego wrazenia, jakie
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzor upraw-nionego i wzor zawarty lub zastosowany
w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb, w
jaki uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla roz-strzygniecia sporu. Jego produkt moze byc¢
jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (obowigzany nie
kwestionuje identyczno$ci wzoru i uciele$niajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy przy tym wyjasnic,
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: L.
Brancusi Wzér wspdlnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizujgc
wystepujace 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 wzor

wywotuje jako catos¢. Podstawowe znaczenie ma ujecie syntetyczne i catosSciowe, a nie analityczne wy-
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szukiwanie roznic. (A. Tischner, Przesfanki zdolnosci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System

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

Stwierdzenie niewaznos$ci zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego ze wzgledu na brak nowosci
lub indywidualnego charakteru wymaga:
- przedstawienia wzoru przemystowego istniejgcego w stanie wzornictwa w dacie zgtoszenia
zarejestrowanego wzoru wspolnotowego lub innej daty pierwszenstwa
- ustalenia sposobu i okolicznoéci ujawnienia takiego wzoru
- stwierdzenia, ze wydarzenia te mogty staC sie dostatecznie znane, podczas zwykiego toku
prowadzenia przez nich spraw, srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajgcym w Unii
Europejskiej
- poréwnania wczesniejszego wzoru przemystowego i zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego
prowadzgcego do stwierdzenia, ze sg one identyczne /brak nowosci/ lub podobne w tym sensie, ze na
zorientowanym uzytkowniku nie sprawiajg one odmiennego ogolnego wrazenia, przy uwzglednieniu

stopnia swobody tworczej projektanta danego rodzaju wzoréw.

Ciezar udowodnienia wszystkich tych okolicznosci spoczywa na zadajagcym
uniewaznienia. Stosownie do art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawac
wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne
skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg te strone, ktora nie dopetnita cigzgcego na niej obowigzku.
(wyrok Sadu Najwyzszego z 15.07.1999 r., | CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a
twierdzenie dotyczgce istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez
strone je zgtaszajgca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22.11.2001 r., | PKN
660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

AP. i AS. twierdzity, ze nowos¢ i indywidualny charakter wzoréw wspdlinotowych
zarejestrowanych pod nr 2947721-0001 i 2947721-0002 niweczg udostepnione publicznie na wiele lat
przed datg zgtoszenia (2013 r.) wzory oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych przez nie do
obrotu lamp ,,Concept”. W ocenie Sadu, powodki wzajemne nie zdotaly jednak udowodnié swych
twierdzen. W pierwszym rzedzie zastrzezenia budzi jako$¢ materialu dowodowego majgcego
obrazowa¢ wczesniej ujawnione wzory. Cho¢ byty one stosowane w produktach oferowanych i
wprowadzanych do obrotu przez pozwane wzajemne, nie ztozyly one do akt dowoddw rzeczowych ani
dobrej jakosci fotografii, by umozliwi¢ Sgdowi dokonanie szczegétowego poréwnania przeciwstawianych

sobie wzorow.

Za nieudowodnione nalezy takze uzna¢ udostepnienie publiczne lamp ,Concept”. Powddki nie
przedstawity dowodu na to, jakie rozmiary osiggneta przed 17 stycznia 2016 r. sprzedaz lamp w sieci
handlowej (...), na jakim terytorium byty oferowane i wprowadzane do obrotu, jaki byt naktad gazetek
reklamowych, kiedy i w jaki sposob byty one rozpowszechniane. Sad nie dysponuje zatem dowodami na
to, ze wydarzenia te mogly sta¢ sie dostatecznie znane, podczas zwyktego toku prowadzenia przez nich

spraw, $rodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajgcym w Unii Europejskiej przed datg

zgtoszenia do rejestracji wzoréw wspdélnotowych.
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Przedstawienie wycinkdw gazetek reklamowych i faktury VAT nr (...) wystawionej 31.10.2013 r.

przez D. S.C. AP., AS. na rzecz (...) spotkki z 0.0. oraz niemogacych stanowi¢ dowodu w
postepowaniu cywilnym nieposwiadczonych za zgodnos¢ z oryginatami kopii faktur sprzedazy lamp o
nieznanym wygladzie do sieci (...) nalezy uznac¢ za niewystarczajgce. Na fakturze VAT nr (...)widnieje
jedynie informacja o liczbie sprzedanych lamp o nazwach; ,LAMPKA SWEET BIALA”, ,LAMPKA
SWEET CAPP”, LAMPKA SWEET ROZE”, ,LAMPKA CONCEPT S CZARNA”, ,LAMPKA CONCEPT S
SZARA”, LAMPKA CONCEPT S ECRU”, ,LAMPKA CONCEPT L SZARA” i ,LAMPKA CONCEPT L
CZARNA". Brak jest natomiast fotografii lub innego sposobu przedstawienia przedmiotu sprzedazy, czy
choc¢by informacji, ze sprzedaz dotyczyta tych modeli, ktére ucielesniajg wzér wspdlnotowy
zarejestrowany na rzecz pozwanej wzajemnej. Widniejgce na fakturze nazwy ,Concept S” i ,Concept L”

mogty dotyczy¢ lamp o odmiennym niz obecnie wygladzie.

Okolicznos¢ wczesniejszego ujawnienia wzoréw identycznych z zarejestrowanymi wzorami
wspolnotowymi lub do nich podobnych byta kwestionowana przez pozwanego wzajemnego, A.P. i A.S.
nie zdecydowaty sie jednak na uzupetnienie twierdzeh i materiatu dowodowego, w szczegdlnosci w
replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny lub na rozprawie 16 wrzesnia 2019 r., poprzestajac na
twierdzeniach zawartych w pozwie wzajemnym, bardzo ogodlnych i nieodnoszacych sie do kwestii
najistotniejszej (mozliwosci zapoznania sie z wzorami identycznymi lub podobnymi do zarejestrowanych
wzorow wspolnotowych przez srodowiska wyspecjalizowane w branzy projektowania lamp, dziatajgce w
Unii Europejskiej w zwyktym toku ich czynnosci. Z oczywistych wzgledéw nalezy uznaé, ze specyfika
produkcji i sprzedazy lamp wymagata przedstawienia choéby wyjasnien, zobrazowania rynku,
przedstawienia stanu wzornictwa, sposobu pracy, by Sad miat mozliwos¢ dokonania rzetelnej oceny
publicznego ujawnienia wzoréw lamp ,Concept’. Ich brak obcigza powddki wzajemne, ktére z

uniewaznienia zarejestrowanych wzoréw wspélnotowych wywodzity dla siebie skutki prawne.

Co do gazetek reklamowych sieci handlowej (...), niezrozumiate jest ztozenie fotokopii ich

wybranych stron. Zaprzeczone przez pozwanego wzajemnego fakty upublicznienia wzoréw
przemystowych lamp ,Concept” w datach widniejgcych na tytutowych stronach gazetek (27 czerwca
2014 r. — 13 lipca 2014 r. i 10 pazdziernika 2014 r. — 2 listopada 2014 r.) takze nalezy uznac¢ za nie-
udowodniony. Powddki wzajemne nie tylko nie wyjasnity jaki byt zakres rozpowszechnienia przekazéw
reklamowych, do kogo te gazetki dotarty i na jakg przetozyty sie sprzedaz lamp ,Concept”’, ale nawet nie
zdecydowaly sie przedstawi¢ catych egzemplarzy gazetek reklamowych. Dowody zgtoszone przez nie

po zamknieciu rozprawy jako spdznione nie mogty by¢ brane przez Sad pod uwage przy wyrokowaniu.

Uznajac, ze powodki wzajemne nie dowiodty braku nowosci i indywidualnego charakteru
wzoréw wspolnotowych zarejestrowane w EUIPO pod nr 2947721-0001 i 2947721-0002 Sad

orzekt o oddaleniu powédztwa wzajemnego. (art. 86 ust. 1b rozporzadzenia)

O kosztach procesu Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. znoszac je
wzajemnie, poniewaz koszty w tej samej wysokosci obcigzajg przegrywajgcych powoda gtéwnego i

powodki wzajemne.
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