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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2015 1.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial - Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzordéw Przemystowych w
skladzie:

Przewodniczacy: SSO Jadwiga Smotucha

Protokolant: sekr.sadowy Katarzyna Ziomek - Wawryniuk

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powodztwa J. B.

przeciwko A. P.

0 ochrone wzoru wspélnotowego

oraz z powbddztwa wzajemnego A. P.

przeciwko J. B.

o0 uniewaznienie wzoru wspolnotowego

orzeka:
1.

uniewaznia wzor wspdlnotowy zarejestrowany w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod
numerem 001857350 — 0001,

2.
uchyla wyrok zaoczny z 20 pazdziernika 2014r. i oddala powodztwo,

3.

zasadza od J. B. na rzecz A. P. 2809 (dwa tysigce osiemset dziewiec) zlotych tytulem zwrotu kosztéw procesu.

SSO Jadwiga Smolucha
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Uzasadnienie

Pozwem z 14 sierpnia 2014 r. J.B. wniost o:

1. zakazanie pozwanemu A. P. naruszania praw z rejestracji w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante wzoru wspdlnotowego nr 001857350-
0001, to jest wytwarzania, oferowania, w tym za posrednictwem Internetu,
reklamowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, uzywania, a
takze sktadowania towaréw w postaci pokrowcow na klucze oznaczonych indeksem
C6345, znakiem towarowym ,Corona exclusive” oraz napisem ,24 pce Combination
Spanner Set” i naruszajgcych prawa powoda z rejestracji wzoru wspoélnotowego nr
001857350-0001,

2. zakazanie pozwanemu uzywania opisanego w pkt 1. wzoru nr 001857350-

0001 w dokumentach handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych,

3. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu stanowigcych jego wiasnosc¢
kompletow 24 kluczy ptasko-oczkowych polerowanych 6-32 mm, w pokrowcach na
klucze oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym ,Corona exclusive” oraz
napisem ,24 pce Combination Spanner Set” i naruszajgcych wzér wspdélnotowy nr
001857350-0001,

4. nakazanie pozwanemu zniszczenia na jego koszt wszelkich nalezgcych do

niego towarow naruszajgcych wzor wspolnotowy nr 001857350-0001,

5. orzeczenie o0 podaniu zapadtego w sprawie wyroku do publicznej wiadomosci,
poprzez zobowigzanie pozwanego do umieszczenia przez okres 60 dni, na swoj
koszt, na swojej stronie internetowej www.(...).eu, w sposéb widoczny, bezposrednio
po otwarciu strony, informacji, ze Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych zakazat pozwanemu naruszania przystugujgcych powodowi
praw z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante w
Hiszpanii wzoru wspélnotowego nr 0057350-0001, zakazujgc pozwanemu importu i
eksportu, wprowadzania do obrotu i oferowania, w tym za posrednictwem Internetu,

a takze sktadowania do sprzedazy towaréw w postaci pokrowcéw na klucze
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oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym ,Corona exclusive” oraz
napisem ,24 pce Combination Spanner Set”, i naruszajgcych prawa powoda z

rejestracji wzoru wspolnotowego nr 001857350-0001.

Whnidst takze o zasgdzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztow procesu, w tym

kosztow zastepstwa procesowego, wedtug norm przepisanych.

Sktadajgc  pozew wniost 0 udzielenie zabezpieczenia roszczenia
niepienieznego o zaniechanie przez A. P. naruszen praw J. B. z rejestracji wzoru

wspolnotowego nr 001857350-0001, poprzez:

a. zajecie ruchomosci pozwanego w postaci pokrowcow na 24 klucze ptasko-
oczkowe polerowane 6-32 mm, oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym
,Corona exclusive” oraz napisem ,24 pce Combination Spanner Set” - do chwili

prawomocnego zakonczenia postepowania,

b. zakazanie pozwanemu zbywania lub wprowadzania do obrotu w inny sposéb
pokrowcéw na 24 klucze ptasko-oczkowe polerowane 6-32 mm, oznaczonych
indeksem C3645, znakiem towarowym ,Corona exclusive” oraz napisem ,24 pce

Combination Spanner Set” - do chwili prawomocnego zakonczenia postepowania,

C. zakazanie pozwanemu dalszego naruszania praw powoda z rejestracji wzoru
wspolno-towego nr 001857350-0001 - do chwili prawomocnego zakonczenia

postepowania. (pozew k. 2-36).

Postanowieniem z 10 wrzesnia 2014 r. sad oddalit wniosek o udzielenie
zabezpieczenia ze wzgledu na wyjgtkowo niskg jakos¢ zatgczonych do wniosku
wydrukow, ktora uniemozliwiata dokonanie merytoryczne;j oceny

uprawdopodobnienia podnoszonego roszczenia (postanowienie k. 50-55).

Pismem procesowym datowanym na 29 wrzesnia 2014 r. powod przedstawit
wydruki w odpowiedniej jakosci a takze w wersji elektronicznej (k. 63-64).

20 pazdziernika 2014 r., sad wydat wyrok zaoczny, uwzgledniajgc podnoszone

przez J. B. roszczenia, poprzez:

1. zakazanie A. P. prowadzgcemu dziatalno$é gospodarczg pod nazwg (...) w K.
naruszania praw J. B. z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante wzoru wspolnotowego nr 001857350-0001, to jest

wytwarzania, oferowania, w tym za posrednictwem Internetu, reklamowania,



wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, uzywania, a takze
sktadowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu pokrowcéw na
klucze oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym ,Corona

exclusive” oraz napisem ,24 pce Combination Spanner Set” ;

2. zakazanie pozwanemu uzywania opisanego w pkt 1. wzoru w dokumentach

handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych;

3. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu stanowigcych jego wiasnosc
pokrowcow stanowigcych opakowanie kompletow 24 kluczy ptasko-
oczkowych polerowanych 6-32 mm, oznaczonych indeksem C6345, znakiem
towarowym ,Corona exclusive” oraz napisem ,24 pce Combination Spanner
Set”;

4. zobowigzanie pozwanego do podania do publicznej wiadomosci, na jego
koszt, przez umieszczenie na stronie internetowej www.(...).eu, przez okres 60
dni, w sposdb widoczny bezposrednio po otwarciu strony, informaciji o tresci:
,Wyrokiem wydanym 20 X 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazat A. P.
prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg (...) w K. naruszania
praw J. B. z rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante wzoru wspoélnotowego nr 001857350-0001, to jest wytwarzania,
oferowania, w tym za posrednictwem Internetu, reklamowania, wprowadzania
do obrotu, importowania, eksportowania, uzywania, a takze sktadowania w
celu oferowania i wprowadzania do obrotu pokrowcéw na klucze oznaczonych
indeksem C6345, znakiem towarowym ,Corona exclusive” oraz napisem ,24
pce Combination Spanner Set”, a takze uzywania tego wzoru w dokumentach
handlowych i w reklamie, w tym na stronach internetowych. Sgd nakazat
pozwanemu wycofanie z obrotu, stanowigcych jego wtasnos¢, pokrowcow
stanowigcych opakowanie kompletéw 24 kluczy pfasko-oczkowych
polerowanych 6-32 mm, oznaczonych indeksem C6345, znakiem towarowym

,corona exclusive” oraz napisem ,24 pce Combination Spanner Set”.

Sad zasgdzit takze od A. P. na rzecz powoda zwrot kosztow postepowania w
kwocie 2.857 zt. (wyrok zaoczny k. 95).

12 listopada 2014 r., z zachowaniem terminu przewidzianego art. 344 k.p.c.,

pozwany wniost sprzeciw od wyroku zaocznego. Zaskarzajgc wyrok w catosci, wnidst
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0 jego uchylenie i oddalenie powodztwa a takze zasgdzenie od J. B. na rzecz A. P.
kosztéw procesu, wedtug norm przepisanych. Sktadajgc sprzeciw wniost ponadto o
uniewaznienie wzoru wspoélnotowego nr 001857350-0001. Zakwestionowat nowos¢ i
indywidualny charakter wzoru, wskazujac m.in. ze wszelkie cechy okreslane przez
powoda jako decydujgce dla okreslenia zakresu ochrony wzoru nr 001857350-0001
Sg znane ze wzorow wczesniejszych a jego wybrane cechy majg charakter jedynie
funkcjonalny (k. 105- 127).

Odpowiadajgc na sprzeciw i pozew wzajemny, J. B. wnidst o utrzymanie w
catosci wydanego w sprawie wyroku zaocznego oraz o oddalenie powodztwa
wzajemnego. Wniodst takze o zasgdzenie od pozwanego (powoda wzajemnego) A. P.
na rzecz J. B. kosztéw postepowania — zarbwno w przedmiocie sprzeciwu jak i
powodztwa wzajemnego, w tym kosztow zastepstwa procesowego, zgodnie z
przedstawionym spisem kosztéw (k. 201- 208). Uzasadniajgc swoje stanowisko
wskazat, ze przy weryfikacji nowosci wzoru, ocenie zostaje poddany wzor jako
catosé, nie zas jako zbior poszczegdlnych elementéw. Zarzucit, ze nawet wskazanie
ze wybrane wtasciwosci wzoru byty znane przed jego rejestracjg, nie moze niweczyc¢
jego nowosci. Zakwestionowat ponadto mozliwosS¢ zaznajomienia sie przez

specjalistow europejskich ze wzorami wykorzystywanymi w USA.

Pismem datowanym na 13 lutego 2015 r. A. P. przedstawit materiat dowodowy
wskazujgcy na brak przymiotu nowosci kwestionowanego wzoru wspolnotowego,
wskazujgc na wykorzystywanie identycznych wzorow na dwa lata przed datg
rejestracji wzoru RCD 001857350-0001 (k. 227-234).

Sad ustalit nastepujacy stan faktyczny:

J. B. prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,(...), specjalizujgc sie w
sprzedazy hurtowej narzedzi. Powodowi stuzy prawo do wzoru wspolnotowego
zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego z pierwszenstwem

od 29 1V 2011 r. pod nr 001857350-0001, przedstawiajgcego pokrowiec na klucze:
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(dowdd: wydruk z CEIDG k. 19, $wiadectwo OHIM k.65-68, wydruki z baz
DesignView i Tmdn k. 68-85, ptyta CD k. 86). Wzor ten jest wykorzystywany przez
powoda w oferowanych przez niego produktach — pokrowcach na klucze (dowdd:
katalog powoda k. 40, ogledziny dowodu rzeczowego). Przed datg pierwszenstwa
tego wzoru (29 1V 2011), na rynku dostepny byt produkt ucielesniajgcy wzoér roznigcy
sie od niego jedynie nieistotnymi szczegdtami — pokrowiec na klucze o symbolu
CL4014. Zostat on wprowadzony do obrotu 10 marca 2011 r., a takze byt
przedstawiony w katalogu datowanym na 2009 rok (k. 238 — ilustracje w gornym
rzedzie). Produkt ten zostat udostepniony publicznie w rozumieniu art. 7
rozporzgdzenia na odwiedzanych przez specjalistbw 2z Unii Europejskiej
miedzynarodowych targach w K. w dniach 15-19 kwietnia 2010 r. (dowod: kopie
wybranych stron katalogu wraz z ttumaczeniami k. 237-244, 322-327, katalog k. 319,
fotografie k. 245-247, oswiadczenie wraz z ttumaczeniem k. 252-253, 328, wydruki
wraz z ttumaczeniem k. 254-268, artykuty i wydruki k. 269-279, protokdt otwarcia
strony internetowej k. 320-321, zeznania swiadkéw W. P. i R. B.).

Powyzsze ustalenia faktyczne zostaly poczynione w oparciu o zebrany w

sprawie materiat dowodowy, na ktory ziozyty sie dokumenty, wydruki ze stron



internetowych — w tym baz danych, katalog produktowy, zeznania swiadkow W. Pi. i

R. B. oraz ogledziny dowodu rzeczowego.

Sad zwazyt :

Z art. 85 rozporzagdzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XIlI 2001 r. w sprawie
wzorow wspoélnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 |1 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) wynika
domniemanie waznosci wzoru wspolnotowego, przepis ten w ust.1. stanowi bowiem,
ze w postepowaniu w sprawie 0 naruszenie zarejestrowanego wzoru sgdy uznajg go
za wazny. Jezeli jednak w toku postepowania wywotanego pozwem wzajemnym
waznosC wzoru zostanie zaprzeczona, sad, uznajgc, ze jedna z przyczyn
wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznosg¢.

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

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wzor wspolnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny,

m.in. gdy :
a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spetnia wymogow art. 4-9.

Rozporzadzenie zawiera legalng definicje wzoru wspodlnotowego, zgodnie z
ktorg wzorem jest postaé catego produktu lub jego czesci, wynikajgca w szczegdlnoSci
z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatbw samego produktu lub
jego ornamentac;ji. (art. 3a) Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemystowy
lub rekodzielniczy, wigczajgc w to m.in. czesci przeznaczone do stworzenia produktu
ztozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma

typograficznego, z wytgczeniem programoéw komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach
produktu, w jego formie, uksztattowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajgcym
sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw Iub uzyciu powierzchni o
specjalnych wiasciwosciach. W wyglgdzie zewnetrznym produktu mieszczg sie
wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sg wizualnie postrzegalne, widoczne w
czasie normalnego uzytkowania (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzor wspdlnoty, w

Ochrona znakow towarowych, wzorow 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 X 1998 r. w sprawie
prawnej ochrony wzoroéw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do takich

wiasnie cech. (shown visibly)

Wzo6r wspodlnotowy zarejestrowany w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego 29 kwietnia 2011 r. pod numerem 001857350-0001 przedstawia
uksztattowanie, forme przestrzenng i ornamentacje produktu, i jako taki odpowiada

definicji zawartej w art. 3a rozporzgdzenia.

Ztozenie przez A. P. pozwu wzajemnego uzasadniato dokonanie — w pierwsze;j

kolejnosci - oceny zarejestrowanego wzoru wspolnotowego pod kagtem jego waznosci.

Zarejestrowany wzoOr uwaza sie za nowy, jesli identyczny wzor nie zostat
udostepniony publicznie przed datg ztozenia wniosku o rejestracje lub, jesli wystgpiono
o pierwszenstwo, przed datg pierwszenstwa. (art. 5 ust. 1b) Uwaza sie, ze wzor
udostepniono publicznie, jezeli zostat on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny
sposob, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposob ujawniony przed datg
wskazang w art. 5 ust. 1aiart. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust. 1b, z wyjgtkiem,
gdy wydarzenia te nie mogty sta¢ sie dostatecznie znane, podczas zwyktego toku
prowadzenia przez nich spraw, Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy,
dziatajgcym we Wspodlnocie (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
okresla ponadto w ust. 2 przypadki, w ktdrych wczesniejsze ujawnienie nie jest brane

pod uwage.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roznig sie jedynie nieistotnymi
szczegotami. (art. 5 ust. 2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem
wylgcznie jego identycznos¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczgcych
szczegodtach w poréwnaniu z wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje

rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposob.

Zarejestrowany wzor wspoélnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli ogoine

wrazenie, jakie wywotuje on na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia,
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jakie wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktory zostat udostepniony publicznie przed
datg dokonania zgtoszenia do rejestracji, od ktorej wzér ma by¢ chroniony lub, jesli
zastrzezono pierwszenstwo, przed datg pierwszenstwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie
indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody tworcy przy
opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) OkresSlenie, czy wzor ma indywidualny charakter,
powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogélne wrazenie wywierane na

poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglagdu danego wzoru rdzni sie wyraznie

od wrazenia zwigzanego z istniejgcg cafoscig wzoru, przy uwzglednieniu natury
produktu, do ktorego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnoSci do
sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopien swobody tworcy podczas

tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd musi rozwazy¢ na ile utrudnione
jest w danej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze
indywidualnym. Swobode te mogg ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy
funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje panujgce w modzie,
czy gusta nabywcow. Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie
na ogolnym wrazeniu, jakie wywotuje on na zorientowanym uzytkowniku (informed
user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w danej
dziedzinie produktéw. Wrazenie to musi by¢ wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest,
ze wzor rézni sie od wczesniejszego rysunku lub modelu pewng, nawet duzg liczbg
szczegotow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny,
wnikliwy, posiadajgcy lepszg znajomos¢ przedmiotu, uzywajgcy go i postugujacy sie

nim jako znawca) uzna, ze w bezposrednim poréwnaniu, sg one do siebie podobne.

Wz6r bedzie miat charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng
zdolnos¢ odrdzniajgcg go od innych, ze bedzie moégt by¢ zindywidualizowany przez
zorientowanego uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzo6r wspolnoty, w Ochrona
znakow towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po
akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59) Sad podziela poglad
Marii Pozniak-Niedzielskiej, ze zorientowany (uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktory
jest bardziej przenikliwy i ma lepszg znajomos¢ przedmiotu. Nie jest to sam twdrca ani
przecietny odbiorca, ani ekspert w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi
pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji,

zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa przedmiotu i
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postuguje sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to by¢ finalny uzytkownik. (M.
Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 18
Il 2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08
Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z
16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9 1X 2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang
Yang Motor)

Przed przystgpieniem do oceny indywidualnego charakteru spornego wzoru,
nalezy wyjasni¢, ze ma ona charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o
naruszenie praw do znakow towarowych, w ktorych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka
konfuzji z punktu widzenia przecietnego konsumenta, do kompetencji sgdu nalezy
ocena odmiennosci lub jej braku ogdlnego wrazenia, jakie na zorientowanym
uzytkowniku wywotuje wzor uniewazniany oraz wzory, ktére zostaty wskazane przez
powoda wzajemnego, jako wczesniej publicznie ujawnione. (por. wyrok Sadu Unii
Europejskiej z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch) Kompetencje sgdu
w tym zakresie nie mogg by¢ w zadnym razie cedowane na biegtego (inaczej Sad
Najwyzszy w wyroku z 23 X 2007 r. [l CSK 302/07).

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami
okres$lonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii
Europejskiej. | tak, w wyroku wydanym 18 Il 2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer
Mon Grafic vs. PepsiCo Sad Unii Europejskiej stwierdzit, ze w sprawach o naruszenie
sgd dokonuje oceny podobienstwa lub odmiennosci ogdlnego wrazenia, jakie
wywotujg na zorientowanym uzytkowniku wzoér uprawnionego i wzor zawarty lub
zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sobie
natomiast produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla
rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢é pomocniczo wykorzystany przy
dokonywaniu oceny, je$li nie ma watpliwosci co do ich tozsamos$ci a pozwany nie
kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesniajgcego go produktu powoda. Nalezy
wyjasni¢, ze poréwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie
znakow towarowych, gdzie klient, zachowujgcy w pamieci znak uprawnionego, myli z
nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W przypadku wzordéw, poréwnania — w

ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni.
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Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okreslac ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wtasciwosciami wynikajgcymi z
funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majgcych do niego
zastosowanie. Poréwnania ogolnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i
produktu dokonuje sie analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice.
Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sg typowe i wspoine
wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wiasciwosciach, ktdre sg
wyrazem twérczej swobody lub odbiegajg od normy (por takze pdzniejsze wyroki z 22
VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 r. w sprawie T-513/09
Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time).

Zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.), powdd wzajemny,
twierdzagc o braku nowosci lub indywidualnego charakteru uzasadniajgcym
uniewaznienie wzoru, powinien przedstawi¢ materiat dowodowy potwierdzajgcy jego
zarzuty, w szczegolnosci dowody rzeczowe, fotografie lub wydruki ze stron
internetowych. Sad musi mie¢ mozliwos¢ bezposredniego przeciwstawienia wzorow
zarejestrowanego i wczesniejszego, ich porownania i dokonania oceny ogolnego
wrazenia jakie one wywotujg na zorientowanym uzytkowniku, stwierdzenia, czy sg one
identyczne, czy réznig sie od siebie istotnymi szczegbétami. Zgodnie z orzecznictwem
Sadu Unii Europejskiej, ocena nowosci i indywidualnego charakteru wzoru koncentruje
sie na przeciwstawionych przez Zgdajgcego uniewaznienia ucielesniajgcych wzor
konkretnych produktach. Nieprawidtowe jest przeciwstawianie wzorowi tgcznie wielu
cech réznych produktow lub ich poszczegdlnych elementéw (por wyroki z 22 VI 2010 r.
w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere
Time).

Podstawy uniewaznienia nie mogg stanowi¢ wytgcznie zeznania swiadkéw lub
o$wiadczenia osbb trzecich. W kontekscie przedstawionej dokumentacji, sad uznat je
jednak za wiarygodne i potwierdzajgce twierdzenia przedstawione przez powoda.
Pozwalajg one na zweryfikowanie autentycznosci przedmiotu dokonywanego
poréwnania — wzoru ucielesnionego w produkcie o symbolu CL4014 — i ustalenie, ze
zgodnie z przedstawionymi wydrukami ze stron internetowych, ilustracjami z
katalogow i fotografiami, wzor ten mogt stac sie dostatecznie znany w toku zwyktego
prowadzenia spraw specjalistom z Unii Europejskiej dziatajgcym w branzy

narzedziowej przed datg pierwszenstwa wzoru RCD 001857350-0001. Datg tg — w
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odniesieniu do ktorej nalezy badac istnienie podstaw niewaznosci, jest 29 kwietnia
2011 r. (dzien zgtoszenia), dla wzorow ujawnionych przez osoby trzecie, oraz 29
kwietnia 2010 r. — w odniesieniu do uprawnionego, ze wzgledu na unormowanie art. 7

ust. 2b rozporzgdzenia.

Mimo istniejgcych watpliwosci odnosnie szczegdétdw ztozonego ttumaczenia
wydrukéw ze stron internetowych i oswiadczenia z k. 252, okolicznosci istotne — tj. fakt
i data udostepnienia wzoru publicznosci, oraz ilustracje tego wzoru zostaty wykazane
ztozonym materiatem dowodowym. Przekonuje on, ze przed datg pierwszenstwa
wzoru RCD 001857350-0001 zostat udostepniony publicznie, oferowany i
wprowadzony do obrotu produkt o symbolu CL4014, ucielesniajgcy wzér identyczny
w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporzadzenia. Charakteryzuje sie on konstrukcjg w
postaci usztywnionej ptachty, sktadanej w forme prostokatnej torby. Krawedzie
ptachty, widoczne roéwniez po ztozeniu, otoczone sg czarng obwoddkg (lamoéwka).
Kieszenie na klucze, widoczne po roztozeniu ptachty — w toku uzytkowania produktu
— utozone sg od najmniejszej do najwiekszej, tworzgc ukosng linie (por. ilustracje z k.
245 i 248). Elementy te sg tozsame z przedstawionymi w Swiadectwie rejestraciji
wzoru RCD 001857350-0001. Identyczne sg rowniez pozostate detale, H{;.
wykorzystanie ,piora”, sam fakt obecnosci kieszeni i ich dostosowanie do rozmiaréw
kluczy oraz dodanie rgczki widocznej u géry ptachty po jej ztozeniu w torbe. Detale te
majg jednak walory jedynie funkcjonalne, a zatem nie sg brane pod uwage przy
dokonywaniu oceny. Nalezy przy tym doda¢, ze stosowane usztywnienie — na ktore
zwraca uwage powod — niezaleznie od jego funkcjonalnego charakteru, nie jest
uwidocznione w Swiadectwie rejestracji kwestionowanego wzoru a zatem rowniez nie

moze by¢ uwzgledniane.

O odmiennosci wykorzystanego w produkcie CL4014 wzoru nie $wiadczy
réwniez jego kolorystyka. Z uzycia w swiadectwie rejestracji wzoru RCD 001857350-
0001 zaréwno ilustracji kolorowych jak i w odcieniach szarosci wynika zamiar objecia
ochrong wszelkich kombinacji kolorystycznych i upatrywanie indywidualnego
charakteru wzoru w zastosowanych rozwigzaniach przestrzennych. Dla dokonywane;j
oceny nie moze mieC znaczenia wykorzystywana kolorystyka, a ewentualnie jedynie
stopien jej kontrastu — w tym wypadku wyréznienie odmiennych kolorow ptachty i jej
obramowania, ktére réwniez jest powielone w przeciwstawianych wzorach. O

odmiennosci zawartego w produkcie CL4014 wzoru nie Swiadczg takze obecne na
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jego wybranych egzemplarzach nadruki. Nie majg one bowiem charakteru
ornamentacji, a stanowig jedynie wskazanie producenta i funkcjonalnosci produktu

oraz jego zgodnosci z okreslonymi normami technicznymi,

Z tak dokonanego poréwnania wynika, ze wzér zawarty w produkcie CL4014
jest identyczny ze wzorem zarejestrowanym na rzecz powoda. Udostepnienie
publiczne wzoru identycznego z zarejestrowanym stanowi wystarczajgcg podstawe dla
uznania za zasadne powodztwa wzajemnego O uniewaznienie. Majgc na uwadze
przedstawiong przez strony argumentacje, zasadnym jest jednak odniesienie sie

réwniez do zarzutu braku indywidualnego charakteru wzoru RCD 001857350-0001.

W ocenie sgdu zebrany w sprawie materiat dowodowy przekonuje, ze
rozwigzania w ktorych powdd upatruje indywidualnego charakteru wzoru, w
przewazajgcej czesci nie wynikajg z Swiadectwa rejestracji, a w pozostatym zakresie
nalezg do stanu sztuki. Elementy na ktére zwraca uwage J. B., tj. fakt wykonania
pokrowca w catosci z czarnej tkaniny oraz obecnos¢ sktadanego do srodka piora a
takze jego ksztatt, nie znajdujg odzwierciedlenia w 3$wiadectwie rejestracji
kwestionowanego w rozpatrywanej sprawie wzoru. Pozostate podkreslane przez

strone powodowg elementy, nie swiadczg zas o indywidualnym charakterze wzoru.

O wykorzystywaniu analogicznych ksztattow i kontrastujgcej laméwki oraz
uktadu kieszeni na narzedzia (ktérych wielkosS¢ rosnie od strony lewej do prawej) w
produktach uprzednio istniejgcych w obrocie swiadczg ilustracje z kart 143-144, 149,
238, 245-249, 321 oraz ze strony 33 katalogu z k. 319. Zespdt tych cech obecny
widoczny jest w kazdym z prezentowanych na wyzej wymienionych ilustracjach
produktéw. Z kolei obecnosc¢ identycznie uksztattowanej rgczki (wraz z pozostatymi
opisywanymi cechami), niezaleznie od jej jedynie technicznego charakteru, widoczna
jest na ilustracjach z k. 238, 245-249, oraz ze strony 33 katalogu z k. 319.
Przekonuje to, ze abstrahujgc od stwierdzonego braku nowosci kwestionowanego
wzoru, nie charakteryzuje sie on rowniez indywidualnym charakterem — zespot
charakterystycznych dla niego (wedtug powoda) cech, byt bowiem obecny we
wzorach udostepnionych publicznie przed 29 kwietnia 2011 r. Zarejestrowany wzor
nie wywotuje wiec na zorientowanym uzytkowniku, za jakiego sad — zgodnie z
sugestig stron — uznaje montera, mechanika, korzystajgcego na co dzien narzedzi w
postaci kluczy, do ktérych przechowywania stuzg produkty stron — wyraznie

odmiennego wrazenia od uprzednio rozwigzan uprzednio stosowanych na rynku.
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Wobec ustalenia, ze przed datg pierwszenstwa wzoru RCD 001857350-0001
zostat publicznie udostepniony, w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nim w toku
zwyktych czynnosci przez specjalistow z Unii Europejskiej dziatajgcych w branzy
narzedziowej, identyczny w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporzgdzenia wzoér, a takze
majgc na uwadze ze wzor wspoélnotowy zakwestionowany przez A. P. jest

pozbawiony indywidualnego charakteru, sgd uwzglednit powddztwo wzajemne.

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzér wspoélnotowy od
poczatku nie rodzit skutkow okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat
uznany za niewazny (art. 26 ust. 1). J. B. nie moze zatem skutecznie twierdzi¢ o
naruszeniu przez A. P. jego praw z rejestracji wzoru wspoélnotowego nr 001857350-
0001 i zgda¢ zakazania jego naruszen oraz wycofania z obrotu i zniszczenia
inkorporujgcych ten wzér towardéw. Roszczenia powoda, jako co do zasady
nieusprawiedliwione — podlega¢ musiaty zatem oddaleniu. (a contrario art. 89 ust. 1 i

ust. 2 rozporzgdzenia w zw. z art. 286 p.w.p.)

O kosztach postepowania w zakresie pozwu wzajemnego sad orzekt na
zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu. Oddalajgc w catosci
powddztwo gtowne sad orzekt o obowigzku J. B. zwrotu A. P. kosztéw postepowania i

zastepstwa procesowego, zgodnie z art. 98 k.p.c.

Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata
zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki opfat okreslone w
odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom
reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej

wedtug przepisdw o0 wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru
sprawiedliwosci okresla rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w
sprawie optat za czynnoSci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Parnstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzedu.
Zasgdzajgc optfate sad bierze pod uwage niezbedny nakfad pracy, a takze charakter
sprawy i wktad pracy petnomocnika w przyczynieniu sie do jej wyjasnienia i

rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia opfaty stanowig stawki minimalne
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okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0 krotnej
stawki minimalnej (8 2 ust.2.), ktorej wysokos$¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy
lub jej rodzaju. (8 4 ust.1.) W sprawie 0 naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie
wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18) a w sprawie o ustalenie prawa z rejestracji 600 zt (§
10 ust. 1 pkt 17). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania,
sad uznat, Ze adekwatne do nakfadu pracy petnomocnika obowigzanego
wykonujgcego zawod radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosSci.
Ponadto na zasgdzone na rzecz pozwanego (powoda wzajemnego) koszty
postepowania ztozyly sie optata od wniesionego sprzeciwu w kwocie 1000 zi, od

pozwu wzajemnego - 352 zt i optata skarbowa od petnomocnictwa - 17 zi.

SSO Jadwiga Smotucha
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