Sygn. akt XXIl GWwp 18/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2017 .
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréow Przemystowych
w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant stazysta Aneta Gasifska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2017 r. w Warszawie
sprawy z powddztwa gtéwnego (...) S.p.A z siedzibg w C. (R.)
przeciwko (...) spbtce z ograniczong odpowiedzialnoscig w J.
0 ochrone prawa do wzoru wspoélnotowego
i z powddztwa wzajemnego (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnosciag w J.
przeciwko (...) S.p.A z siedzibg w C.

0 uniewaznienie

I. z powodztwa gtéwnego (...) S.p.A z siedzibg w C. przeciwko (...) spétce z ograniczong
odpowiedzialnoscig w J.:

1. odrzuca pozew w zakresie roszczenia z pkt 1.;
2. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

3. zasadza od (...) S.p.A z siedzibg w C. na rzecz (...) spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w J.

kwote 3.377 (trzy tysigce trzysta siedemdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Il. z powddztwa wzajemnego (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w J. przeciwko (...)
S.p.Az siedzibgw C.:

1. odrzuca pozew;

2. opfate ostateczng ustala na kwote 5.000 (pie¢ tysiecy) i uznaje za pobrang od powoda wzajemnego

do kwoty 1.000 (tysigc) ztotych;

3. nakazuje pobranie od (...) spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w J. na rzecz Skarbu Panhstwa

kwote 4.000 (cztery tysigce) zlotych tytutem nieuiszczonej czesci optaty ostatecznej;

4. zasgdza od (...) spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig w J. na rzecz (...) S.p.A z siedzibg w C.

kwote 3.360 (trzy tysigce trzysta sze$cdziesiat) ztotych tytulem zwrotu kosztéw postepowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 3 sierpnia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 77/16 Sad udzielit
(...) S.p.A. zsiedzibg w C. (R.) zabezpieczenia roszczen:

1. o nakazanie (...) spoOtce z ograniczong odpowiedzialnoscia w J. zaniechania naruszania wzoru
wspolnotowego nr 000339262-0001, poprzez nakazanie obowigzanej zaniechania w szczegdlnosci

wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania lub skladowania misek

0 nastepujgcym ksztalcie (przy czym wszystkie rzuty dotyczg jednego wytworu):

, niezaleznie od zastosowanej w nich kolorystyki, oferowanych obecnie
przez obowigzang pod nazwami handlowymi ,H8150 wanna ,Retro” 301" oraz ,H8151 wanna ,Retro” z

motywem”,




2. 0 zniszczenie produktdw o ksztalcie wskazanym w pkt |.1. niezaleznie od zastosowanej w nich

kolorystyki, znajdujgcych sie we wszelkich zaktadach produkcyjnych lub magazynach obowigzane;j,

oprzez:

a. zakazanie (...) spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w (...) - na czas trwania postepowania -
naruszania wzoru wspolnotowego nr 000339262-0001, przez wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie
do obrotu, importowanie, eksportowanie Iub skladowanie w tych celach misek o wygladzie
przedstawionym na fotografiach, jak w pkt 1., niezaleznie od ich kolorystyki, oferowanych obecnie przez
obowigzang pod nazwami handlowymi ,H8150 wanna ,Retro” 301" oraz ,H8151 wanna ,Retro” z

motywem”,

b. zajecie - na czas trwania postepowania - stanowigcych wtasnos$¢ obowigzanej produktéw o wygladzie
wskazanym w pkt a. niezaleznie od ich kolorystyki, znajdujgcych sie we wszelkich zakfadach

produkcyjnych lub magazynach obowigzanej, w szczegélnosci pod adresem: (..) (...) ul. (..)

Sad zagrozit spotce (..) obowigzkiem zaptaty na rzecz (...) S.p.A. kwoty 1.000 zt za kazdy dzieh

naruszenia obowigzkéw okreslonych w punkcie 1.a.

Uwzgledniajgc wniosek obowigzanej, w dniu 22 sierpnia 2016 r. Sad wstrzymat wykonanie
orzeczenia. Na skutek zazalenia spotki (...) w dniu 20 pazdziernika 2016 r. Sgd Apelacyjny w Warszawie
zmienit zaskarzone postanowienie w ten sposdb, ze oddalit wniosek (...) S.p.A. o udzielenie
zabezpieczenia. (sygn. akt | ACz 1845/16)

24 sierpnia 2016 r. (data stempla pocztowego k.239) (...) S.p.A. z siedzibg w C. (R. .) wniosta o:

I. nakazanie (...) spdice z ograniczong odpowiedzialnoscig w J. zaniechania naruszania wzoru
wspolnotowego nr RCD 000339262-0001, poprzez nakazanie pozwanej zaniechania w szczegolnosci

wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania lub sktadowania misek

0 nastepujgcym ksztalcie (przy czym wszystkie rzuty dotyczg jednego wytworu):




, niezaleznie od zastosowanej w nich kolorystyki, oferowanych obecnie
przez pozwang pod nazwami handlowymi ,H8150 wanna ,Retro” 301" oraz ,H8151 wanna ,Retro” z

motywem?”;

Il. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku, zniszczenia
produktéw o ksztalcie wskazanym w pkt |. niezaleznie od zastosowanej w nich kolorystyki, znajdujgcych

sie we wszelkich zaktadach produkcyjnych lub magazynach pozwanej;

Ill. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia sie wyroku zniszczenia
bedacych wiasnoscig pozwanej czesci stuzgcych do wytwarzania produktow o ksztatcie wskazanym w
pkt ., niezaleznie od zastosowanej w nich kolorystyki, tj. rgczek oraz korpusu miski przed ich

potagczeniem w jeden produkt;

IV. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni od uprawomocnienia si¢ wyroku zniszczenia
bedgcych wiasnoscia pozwanej form (matryc) stuzacych do wytworzenia produktdw o ksztatcie

wskazanym w pkt I.;

V. nakazanie pozwanej usuniecia z tresci strony internetowej (...)www.(...), z kazdej z jej wersji
jezykowych, zdje¢ oraz wizualizacji produktéw o ksztatcie wskazanym w pkt |. niezaleznie od
zastosowanej w nich kolorystyki, oferowanych obecnie przez pozwang pod nazwami handlowymi
,H8150 wanna ,Retro” 301" oraz ,H8151 wanna ,Retro” z motywem”, w terminie 7 dni kalendarzowych

od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

VI. nakazanie pozwanej, na jej koszt, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia sie
wyroku, umieszczenia na okres 3 miesiecy, na gtéwnej stronie internetowej (...)www.(...) w kazdej z jej
wersji jezykowych (w centralnym miejscu, w ramce, na powierzchni co najmniej jednej trzeciej
powierzchni strony, czcionkg Arial o wielkosci nie mniejszej niz 14 punktéw, w taki sposob aby tekst byt
czytelny i nieruchomy) informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie o tresci wskazanej ponizej
(z zachowaniem pogrubien tekstu, bez umieszczania jakichkolwiek dodatkowych elementow Ilub
komentarzy) lub ewentualnie sentencji wyroku w czesci uwzgledniajgcej powddztwo: Wyrokiem z dnia
[..] Sad Okregowy w Warszawie zakazat (...) Sp. z o0.0. naruszania wzoru wspoélnotowego
przystugujgcego (...) S.p.A. oraz zakazat wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu,
importowania, eksportowania lub sktadowania misek oferowanych przez (...) Sp, z 0.0. pod nazwami
handlowymi ,H8150 wanna ,Retro" 30" oraz ,H8151 wanna ,Retro” z motywem" o nastepujgcym

ksztafcie:


http://www.(...)/
http://www.(...)/

Wyrok jest prawomocny.;

VII. zobowigzanie pozwanej do opublikowania na wiasny koszt, w czasopismie ,(...)" na pierwszej
dostepnej stronie w czesci redakcyjnej, na ktérej mogg by¢ publikowane ogtoszenia, w jego pierwszym
wolnym numerze po dniu uprawomocnienia si¢ orzeczenia w niniejszej sprawie, w czarnej ramce o
rozmiarach minimum 1/2 strony, literami czarnymi na biatym tle, czcionkg Arial o wielkosci minimum 12
punktéw, informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie o tresci wskazanej w pkt VI. lub

ewentualnie sentencji wyroku w czesci uwzgledniajgcej powodztwo;

VIII. upowaznienie powddki do dokonania zniszczenia produktow, czesci stuzacych do ich wytwarzania
oraz form (matryc) do ich wytwarzania zgodnie z zadaniami zawartymi w punktach II, Ill i IV oraz
publikacji informacji o wyroku zgodnie z zgdaniem zawartym w pkt VII, na koszt pozwanej, na wypadek

gdyby pozwana nie wykonata natozonych na nig nakazéw w terminie wskazanym w wyroku;

IX. zwrot kosztéw postepowania, w tym zabezpieczajgcego. (k.2-239)

W piSmie procesowym z 5 grudnia 2016 r. (...) S.p.A. wskazata, ze zadanie zakazowe z pkt 1.

odnosi sie do catego terytorium U. E. z wylgczeniem R.. (k.782)

(...) spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag w J. zazgdata oddalenia powddztwa i zwrotu
kosztdw procesu. Zaprzeczyta naruszeniu prawa do wzoru wspolnotowego nr 000339262-0001,
wskazujgc na nieistnienie podobienstwa oraz stworzenie spornego wzoru na jej zlecenie przez M. D. na
poczatku marca 2005 r., a zatem przed zgtoszeniem wzoru przez powddke. Zarzucita przedawnienie
roszczeh (...) S.p.A.. (k.260-434) Po stwierdzeniu przez powoddke, ze sankcje zakazowe odnoszg sie do
terytorium U. E.j z wylgczeniem R. wniosta o odrzucenie pozwu w takim ksztatcie. (k.957) Ztozyta pozew
wzajemny, wnoszgc o stwierdzenie niewazno$ci wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w EUIPO pod

nr 000339262-0001, jako pozbawionego cechy nowosci i indywidualnego charakteru. (k.405-515)

(...) S.p.A. zazgdata odrzucenia pozwu wzajemnego ewentualnie jego oddalenia. (k.556-758)

O wniesieniu pozwu wzajemnego Sgd zawiadomit EUIPO.




Sad ustalit:

Jednoosobowa spotka akcyjna prawa wiloskiego (...) S.p.A. z siedzibg w C. prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie produkcji i handlu artykutami z materiatéw termo-plastycznych
uzyskiwanych w procesie wyttaczania lub w dowolny inny technicznie mozliwy sposéb. (dowdd: wydruki
Z rejestru przedsiebiorstw k.32-39) Obecnie, w ofercie powddki znajduje sie szeroka gama réznego
rodzaju produktéw uzywanych w domu (tj. kosze, wiaderka, pojemniki na zywnos¢) i w ogrodzie
(doniczki, konewki), a takze produkty i akcesoria przeznaczone dla zwierzat (legowiska, kuwety, klatki).
Produkty (...) S.p.A. sa prezentowane na réznego rodzaju targach i wystawach miedzynarodowych.
(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.41-47, 49-60, 62-63, 65-69)

Powddce stuzy prawo do wzoru wspolnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Witasnosci Intelektualnej pod nr 000339262-0001 z pierwszenstwem od 10 maja 2005 r. Wzér

zgtoszony w tym dniu ze wskazaniem plastikowych misek, przedstawia sie nastepujgco:

0001.1 0001.2 0001.3

0001.4 0001.5 0001.6

(dowdd: swiadectwo rejestraciji, wydruk z bazy EUIPO k.71-73, Swiadectwo rejestracji k.75-79)

Jest on wykorzystywany do produkcji misek ,Superbacinella Stella” o wygladzie:

(dowdd:  wydruk ze strony internetowej k.81-82) Miska
»ouperbacinella Stella” jest sztandarowym produktem powddki, oferowanym przez nig, wprowadzanym
do obrotu, a takze intensywnie reklamowanym na miedzynarodowych targach, w spotach telewizyjnych
oraz we wiloskich czasopismach. (dowdd: oswiadczenie i zatgczone don faktury, wydruki ze stron

internetowych, reklamy, artykuty prasowe, katalogi k.84-149, opis kampanii reklamowej k.151-152)

Powstata w 1992 r. (...) spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w J. prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie produkcji opakowarn i innych wyrobéw z tworzyw sztucznych.
(dowdd: odpis z KRS k.153-161, wydruki ze strony internetowej k.163-166, 301) Jej dziatalno$¢ skupia



sie na produkcji z tworzyw sztucznych (przede wszystkim z polipropylenu i polietyle-nu) artykutéw
gospodarstwa domowego i wyposazenia ogrodow. Pozwana produkuje m.in. donice, regaty, pojemniki,

skrzynki, wiaderka, miski, w tym miski oferowane w dwdch wersjach kolorystycznych pod nazwami

handlowymi H8150 wanna ,Retro” 30/ oraz H8151 wanna ,Retro” z motywem:

Przedstawiona na czarno-biatych

fotografiach miska ma wyglad:

(bezsporne — tak tez

fotografie k.172-177, 403-409, wydruki ze strony internetowej k.179-188, dowody rzeczowe)

Produkcja i wprowadzanie do obrotu misek w réznych wersjach kolorystycznych trwa co
najmniej od 11 sierpnia 2006 r. (dowdd: faktury k.342-344, katalogi z 2007 r. k.346-361) (...) S.p.A.
powzieta o tym wiadomos¢ najpdzniej na targach miedzynarodowych (..) we F. w dniach 12-16 lutego
2010 r., a takze z faksu z 27 lipca 2010 r. (dowdd: pozew k.364-381, fax k.655-656)

Pozwana wytwarza produkty na konkretne zamowienie klientdw. Nie posiada cennika. Cena jest
kazdorazowo przez nig kalkulowana na podstawie ztozonego zamdwienia. Nie realizuje zamdwien
detalicznych, a wylgcznie hurtowe. (dowod: wydruk z poczty elektronicznej k.168-170) Oferuje swe
produkty na stronie internetowej pod adresem (...) (dowdd: fotografie k.172-177, wydruki ze stron
internetowych k.179-188)

24 stycznia 2011 r. (...) S.p.A. wystgpita do Sgdu w M. o m.in. o catkowite zakazanie (...)
spofce z ograniczong odpowiedzialno$cig w J. oraz (...) z siedzibg w A. naruszen prawa do wzoru
wspolnotowego nr  000339262-0001, tj. wytwarzania, wprowadzania na rynek, wystawiania i
jakiegokolwiek zastosowania komercyjnego miski na bielizne przedstawionej w zatgczniku, na catym
terytorium Unii Europejskiej. W motywach pozwu wskazywata na wystawienie kwestionowanych
produktéw na targach miedzynarodo-wych (...) we F. w dniach 12-16 lutego 2010 r. O ich wytwarzaniu
przez spotke (...). sprzedajgcy miski w E. powiadomit petnomocnikéw powddki w faksie z dnia 27 lipca

2010 r. (bezsporne — tak tez pozew k.364-381) Pozwane wdaty sie w spér, nie podnoszac zarzutu



ograniczenia jurysdykcji sadu wioskiego. (bezsporne) Ziozyly pozew wzajemny o stwierdzenie
niewaznosci wzoru wspolnotowego nr 000339262-0001, w mysl art. 25 ust. 1b rozporzgadzenia w
sprawie wzoréw wspolnotowych przeciwstawiajgc mu wczesniejszy wzor zgtoszony przez (...) S.p.A. w
2001 r., jako uzytkowy. W toku postepowania powotywaly sie takze na inne wczeéniej ujawnione
podobne wzory. (bezsporne — tak tez pozew wzajemny k.612-635, odpowiedz na pozew wzajemny
k.646-663)

Wyrokiem z 11-17 lipca 2013 r. (nr 10125/2013) w sprawie 11732/2011 RG Sad w M. Wydziat
ds. Przedsiebiorstw stwierdzit naruszenie przez pozwane prawa (...) S.p.A. do wzoru wspdlnotowego nr
000339262-0001 przedstawiajgcego miske, zakazujgc jej produkowania i sprzedazy (bez ograniczenia
do terytorium R.) i ustalajgc grzywne w wysokosci 100 euro za kazde ztamanie zakazu. Pozwane
zostaty zobowigzane do opublikowania wyroku, na swdj koszt, na tamach dziennika (...)", a takze do
solidarnej zaptaty odszkodowania w wysokosci 1.500 euro. (bezsporne — tak tez wyrok k.383-401, 726-
732)

Apelacje od wyroku wniosty spotka (...) i (..) ., domagajgc sie stwierdzenia niewaznosci wzoru
wspolnotowego nr 000339262-0001 z powodu niespetnienia wymogow ustawowych — braku nowosci i
indywidualnego charakteru, a takze oddalenia uwzglednionych przez sad | instancji roszczen (...)
S.p.A. Wskazaty na celowos¢ stwierdzenia w wyroku, ze wywotuje on skutki wytgcznie na terytorium R..
(bezsporne — tak tez apelacja k.676-693,862-866, odpowiedz na apelacje k.868-893)

Wyrokiem wydanym 12 czerwca 2014 r. Sad Apelacyjny w M. obnizyt do 1.200 euro zasgdzone
odszkodowanie, oddalajac pozostate Zzadania i zarzuty skarzgcych. Potwierdzit wazno$¢é wzoru
wspolnotowego nr 000339262-0001, jako spetniajgcego wymadg nowosci i indywidualnego charakteru, a
takze podobienstwo doh wzoru przemystowego zastosowanego w produkcie skarzgcych. (bezsporne —
tak tez wyrok k.190-220) Wyrok sadu Il instancji takze nie zawierat wyrzeczenia co do terytorialnego

zakresu natozonych na pozwane zakazdéw. (...) S.p.A. nie wniosta o jego wykfadnie lub uzupetnienie.

(bezsporne)
Sad zwazyt:
1. Waznos¢ zarejestrowanego wzoru wspélnotowego:

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 waznosci zarejestrowanego
wzoru wspolnotowego, przepis ten w ust. 1. stanowi bowiem, ze w postepowaniu w sprawie o jego
naruszenie sady uznajg wzor za wazny. Jezeli jednak w toku postepowania wywotanego pozwem
wzajemnym nowos$¢ lub indywidualny charakter wzoru zostang zaprzeczone, sad, uznajgc, ze jedna z
przyczyn wymienionych 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, wzér wspoélnotowy moze zostaé uznany za niewazny, m.in. gdy :
a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,

b. nie spetnia wymogoéw art. 4-9.




Zarejestrowany wzor uwaza sie za nowy, jesli wzor identyczny nie zostat udostepniony
publicznie przed datg ztozenia wniosku o rejestracje lub - jesli 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 zwykiego toku
prowadzenia przez nich spraw, srodowiskom 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 ktdérych wczesniejsze ujawnienie nie

jest brane pod uwage.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roéznig sie jedynie nieistotnymi szczegotami.
(art. 5 ust. 2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytgcznie jego tozsamos¢ lub
wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegotach w poréwnaniu ze wzorem udostepnionym
wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb.
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 rozporzgdzenia nie mogg by¢ uznane czynnosci,
ktére nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwykfego toku prowadzenia spraw takim
Srodowiskom. (por. A. Tischner, Komentarz do Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorow
wspodinotowych, komentarz do art. 5, LEX, a takze L. Brancusi, Wzdr wspdlnotowy i jego zakres
ochrony, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s.101-105)

Zarejestrowany wzér wspoélnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli cato$ciowe (ogdlne)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na
takim uzytkowniku wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie przed datg dokonania zgtoszenia wzoru
do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed datg
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 ogdélne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rozni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejgcg
catoscig wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktoérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie
zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopienn swobody tworcy
podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majgcy lepszg znajomos¢
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba,
ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez byé uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.6, por.
takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w
sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z
16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor).



Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o
naruszenie znaku towarowego, w ktorych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia
modelowego konsumenta, do kompetencji sgdu nalezy ocena odmiennosci lub jej braku ogdlnego
wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym uzytkowniku wywotujg przeciwstawiane sobie wzory.
(por. wyrok Sagdu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch) Kompetencije
sgdu w tym zakresie nie moga byé w zadnym razie cedowane na biegtego. (inaczej Sad Najwyzszy w
wyroku z 23/10/2007 r. Il CSK 302/07) Normatywna ocena ogdélnego wrazenia dokonywana jest zgodnie
z regufami okreslonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Unii
Europejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo Promer Mon Grafic vs.
PepsiCo). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogdélnego wrazenia, jakie wywotujg na zorientowanym
uzytkowniku podlegajg wzér uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego
naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposob, w jaki powdd uzywa wzoru, jest
bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli
nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznosci wzoru i ucielesnia-
jacego go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze poréwnanie to roézni 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 wzoréw, poréwnania — w ocenie
normatywnej — dokonuje sie w sposdb bezposredni (szerzej : L. Brancusi Wz6r ... s.273-360), analizujgc
wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i roznice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08
Shenzhen/Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor) Bez znaczenia sg
zatem oznaczenia wytworcy, jego znaki towarowe, czy petna informacja handlowa, ze wskazaniem

pochodzeniu produktu.

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, ewentualnie takze tendencje
panujgce w modzie, czy gusta nabywcéw. Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy
okresla¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasciwo$ciami 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 podobiehstwa i roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy, ktére sg typowe
i wspodlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wiasciwosciach, ktére sg wyrazem
tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por. takze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08
Shenzhen vs Bosch, z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 Sphere Time, z 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11 i T-84/11 Antrax It)

Podwazenie domniemania wynikajgcego z art. 85 ust. 1 moze nastgpi¢ w efekcie ztozenia
wniosku o stwierdzenie niewaznosci w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Witasnosci Intelektualnej_lub
pozwu wzajemnego do sgdu wiasciwego w sprawach wzoréw wspolnotowych w postepowaniu o

naruszenie. (art. 24 ust. 1 i art. 85 ust. 1) Dopuszczajgc mozliwos¢ dwutorowego dochodzenia



uniewaznienia zarejestrowanego wzoru wspélnotowego ustawodawca unijny uregulowat w art. 91, art.
86 ust. 3 i 5 kwestie dotyczagce mogacych sie w zwigzku z tym pojawia¢ kolizji. Co wiecej, w art. 95
unormowat sytuacje dochodzenia roszczen wynikajgcych z rejestracji na rzecz tego samego
uprawnionego wzorow wspolnotowego i krajowego, rozszerzajgc skutki zawistosci sporu i stanu rzeczy

osgdzonej wynikajgce z dwu réznych w istocie praw.

W art. 86 ust. 5 i art. 52 ust. 3 rozporzadzenie wprowadza zakaz dochodzenia roszczen o
uniewaznienie w trybie powodztwa wzajemnego, gdy kwestia ta byta wczesniej przedmiotem decyzji
Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej, a takze z wniosku ztozonego w Urzedzie, gdy o
niewaznosci orzekat wczesniej sad wiasciwy w sprawach wzoréw wspolnotowych. W takich

przypadkach ztozony jako drugi wniosek (pozew wzajemny) podlega odrzuceniu.

Regulacji tej nie mozna uznaé¢ za wyczerpujgca, dopuszczajgc sktadanie pozwéw wzajemnych
w wielu sprawach sgdowych o naruszenie. Ustawodawca unijny nie formutuje bowiem omawianych
przepisow w taki sposoéb, ktory mogiby uzasadniaC przyjecie, ze jego celem jest ograniczenie res
iudicata do sytuacji, w ktérej mamy do czynienia z wyrokiem sgdu wtasciwego w sprawach wzoréw
wspolnotowych i decyzjg EUIPO (OHIM) i p6zniejszym postepowaniem w sprawie o uniewaznienie
toczacym sie przed tymi organami. Przeciwnie, w przekonaniu Sadu, nie bylo potrzeby zapisywania w
rozporzgdzeniu zakazu wielokrotnego skfadania pozwdéw wzajemnych w réznych sprawach przez tego
samego pozwanego, skoro wynika to z jednej z podstawowych zasad procedury cywilnej - ne bis in
idem. W przypadku obejscia badz nieprzestrzegania tej zasady doszioby do swoistej patologii
orzeczniczej, prowadzacej do sprzecznego z porzadkiem prawnym funkcjonowania w obrocie
rozbieznych rozstrzygnie¢. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 6 marca 2008 r., Il UK 144/2007)
Sprzeczne z porzadkiem prawnym i niczym nieusprawiedliwione byloby przyznawanie pozwanemu
naruszycielowi prawa wielokrotnego Zgdania uniewaznienia wzoru wspdlnotowego, pomimo
wczesniejszego oddalenia przez ten sam lub inny sad jego powddztwa wzajemnego opartego na tej

samej podstawie faktycznej i prawne;.

W tym zakresie, poprzez odestanie zawarte w art. 88 ust. 3 rozporzgdzenia, nalezy stosowac
przepisy prawa krajowego. Odmienna interpretacja braku regulacji szczegolnej bytaby sprzeczna z
wyktadnig systemowsg i celowosciowa. (por. np. art. 29-34 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen
sgdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, wyrok SUE z 25/03/2015 r. T-
378/13 Apple And Pear Australia and Star Fruits Diffusion) Ocena dopuszczalnosci zgtoszenia przez
spétke (...0 pozwu wzajemnego O uniewaznienie wzoru wspolnotowego zarejestrowanego pod nr

000339262-0001 powinna by¢ zatem dokonana przez Sad zgodnie z prawem polskim.

Stosowanie do art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., sad odrzuca pozew jezeli o to samo roszczenie
pomiedzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo zostala juz prawomocnie osadzona.
O wystgpieniu stanu powagi rzeczy osgdzonej rozstrzyga nie tylko sama tozsamos¢ stron, ale
réwnoczesnie tozsamos$¢ podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygniecia. Dopiero kumulacja obu tych
przestanek przesadza o wystgpieniu powagi rzeczy osadzonej prowadzgcej w konsekwencji do
niewaznosci postepowania. (wyrok Sgdu Najwyzszego z 5/04/2011 r. Ill UK 106/10) Prawomocny wyrok

konczy spor pomiedzy stronami i wytgcza procesowg mozliwos¢ ponownego badania tej samej sprawy.



Nie ulega watpliwosci, ze prowadzi to do urzeczywistnienia norm prawa materialnego i wprowadzenia
stanu pewnosci w zakresie stosunku prawnego tgczacego strony procesu. W tak rozumianej
prawomocnosci zawiera sie nakaz przyjmowania konkretnego stanu prawnego wynikajgcego z
zawartego w orzeczeniu rozstrzygniecia. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 15/02/2007 r. 1| CSK 452/06)
Nalez przy tym wyjasni¢, ze — stosownie do art. 33 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1215/2012 wyrok sgdu wiasciwego w sprawach wzoréw wspdélnotowych nie wymaga uznania w

innych panstwach czitonkowskich Unii Europejskiej.

Nie ulega watpliwosci, ze postepowanie przed sgdami wtoskimi | i Il instancji toczyto sie miedzy
tymi samymi stronami. W przekonaniu Sadu mamy tu takze do czynienia z tozsamoscig roszczen.
Spoétka (...) w kazdym przypadku wystepowata o stwierdzenie niewaznosci zarejestrowanego wzoru
wspolnotowego, zarzucajgc ze jest on pozbawiony cech nowosci i indywidualnego charakteru. Stan
faktyczny, na ktérym opierat si¢ pierwszy i opiera obecny pozew wzajemny sprowadza si¢ zatem do
stwierdzenia, ze w stanie wzornictwa istniejgcym w dacie zgtoszenia wzoru wspdlnotowego nr
000339262-0001 (10 maja 2005 r.) znane byty wzory identyczne lub podobne, w tym znaczeniu, ze na

zorientowanym uzytkowniku nie wywierajg one ogdlnego odmiennego wrazenia.

Do roszczen z zakresu wlasnosci przemystowej trzeba przytozy¢é odmienng miare niz np. do
tych wynikajgcych z niewykonania czy nienalezytego wykonania zobowigzania, gdy dziatanie
pozwanego rodzi¢ moze réwnoczesnie jego odpowiedzialnos¢ deliktowg. Nie mozna zatem do stanu
faktycznego i prawnego niniejszej sprawy odnosi¢ wprost interpretacji art. 199 k.p.c. wynikajgcej z
wyrokéw polskich sgdow krajowych i doktryny prawa cywilnego. Okolicznoscig faktyczng lezacg u
podstaw roszczenia o stwierdzenie niewaznosci jest wczesniejsze udostepnienie jakiegokolwiek wzoru
niweczgcego nowos¢ lub indywidualny charakter zarejestrowanego wzoru wspodlnotowego, nie za$
konkretnego wzoru przemystowego przeciwstawianego zarejestrowanemu. Wykazanie istnienia
przeciwstawianych zarejestrowanemu wczesniejszych wzordw, daty w jakiej zostaty po raz pierwszy
udostepnione publicznie (opublikowane po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, wystawione,
wykorzystane w handlu lub w inny sposéb ujawnione), a takze mozliwoéci ich dostatecznego poznania
podczas zwykfego toku prowadzenia spraw przez Srodowiska wyspecjalizowane w danej branzy,
dziatajgce w Unii Europejskiej, nalezy do sfery dowodowej. Wykorzystanie przez pozwanego — powoda
wzajemnego w procesie okreslonych dowodow braku nowosci lub indywidualnego charakteru wzoru
mogacych niweczy¢ jego waznosc¢ zalezy od jego decyzji procesowej. Nie zmienia stanu faktycznego, to
jakie starania poczyni zainteresowany by odszukaé w stanie wzornictwa rysunki lub modele identyczne
lub podobne do wzoru zarejestrowanego i przeciwstawic je temu ostatniemu w postepowaniu sgdowym
dla wykazania zasadnosci pozwu wzajemnego. Przekonuje o tym choéby przyktad spétki (...), ktéra
przed sgdami wtoskimi powotywata sie na wzér uzytkowy (...) S.p.A. zgtoszony w 2001 r. (i inne jeszcze
przedstawienia wzoréw opublikowanych), by w niniejszym procesie wskaza¢ na niewykorzystywany
poprzednio, a niewatpliwie znany jej fakt wczesniejszego (jak twierdzi) ujawnienia wlasnego wzoru.
Forsowana przez powodke wzajemng interpretacja tozsamosci roszczeh prowadzitaby do obejscia
zakazu wielokrotnego wystepowania o uniewaznienie z powotaniem sie za kazdym razem na inny wzor

(dowdd jego istnienia w stanie sztuki).



Whbrew przekonaniu spétki (...), sgdy pierwszej i drugiej instancji w M. rozstrzygnety o zgtoszonym
w sprawie z powddztwa (...) S.p.A. zadaniu uniewaznienia wzoru wspdlnotowego nr 000339262-0001.
Wskazania zawarte w art. 86 ust. 1 rozporzgdzenia, co do rozstrzygnigecia o powddztwie wzajemnym,
nie mogg by¢ interpretowane w ten sposob, ze w wyroku wydawanym przez sgdy panstw cztonkowskich
w okreslonym miejscu ma by¢ umieszczona formuta zapisana w ppkt a. lub b. W przekonaniu Sadu,
ustawodawca ogranicza sie do wskazania istoty rozstrzygniecia, pozostawiajgc jego sformutowanie
regulacjom krajowym. Ze tak w istocie jest, przekonujg wyroki wydawane przez sady réznych panstw
cztonkowskich (dostepne na stronie internetowej Urzedu, a takze w licznych internetowych bazach
orzecznictwa z zakresu IP). Nieuprawnione jest takze stosowanie do oceny wyrokéw sgdéw wioskich
regut polskiego procesu cywilnego. W obu witoskich wyrokach znajduje sie wyrazne wyrzeczenie co do
stwierdzenia waznosci wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego pod nr 000339262-0001, odpowiednio
do art. 86 ust. 1b rozporzgdzenia. Co wiecej, jednym z wnioskéw apelacji od wyroku sadu | instanc;ji jest
zgdanie spotki (...) uniewaznienia wzoru. Podwazanie przez nig rozstrzygniecia dokonywane jest

wytgcznie na uzytek niniejszego postepowania.

O niewydaniu wyroku o oddaleniu powddztwa wzajemnego spétki (...) o uniewaznienie wzoru
wspoélnotowego zarejestrowanego na rzecz (...) S.p.A. nie mozna wnioskowaé¢ na tej podstawie, ze
sady wtoskie nie powiadomity OHIM o wszczeciu takiego postepowania i jego rozstrzygnieciu. W
praktyce orzeczniczej sady panstw cztonkowskich Unii Europejskiej dos¢ czesto zaniedbywaty
wykonywanie obowigzkéw z art. 86 ust. 2 i 4, co spowodowato m.in. zmiang unormowania art. 100 ust. 4
i 6 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r.)

Uznajgc za niedopuszczalne ponowne wystgpienie przez spotke (...) o0 uniewaznienie wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego pod nr 000339262-0001, jako pozbawionego cech nowosci i
indywidualnego charakteru, na podstawie art. 25 ust. 1b w zw. z art. 4 ust. 1 rozporzadzenia, Sad

odrzucit pozew wzajemny. (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 88 ust. 3 rozporzadzenia)

Orzeczenie o kosztach postepowania oparte zostalo na zasadzie art. 98 k.p.c. —
odpowiedzialnosci za wynik sprawy. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez
adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okredlone w odrebnych
przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego

stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie optat za czynno$ci radcow
prawnych. Zasgdzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i
wkiad pracy pethomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 15.) W sprawie o
naruszenie praw ochronnych (stanowigcego istote niniejszego postepowania) i praw z rejestraciji
wynagrodzenie wynosi 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19). Zwazywszy charakter sprawy, jej wage i stopien
skomplikowania, Sad uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika pozwanej wzajemne;j

wykonujgcego zawdd radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosSci.



Opfate ostateczng Sad ustalit na kwote 5.000 zt i uznat za pobrang od powddki wzajemnej do
kwoty 1.000 z. Sad nakazat pobranie od spéfki (...) na rzecz Skarbu Panstwa nieuiszczonej czesci optaty

ostatecznej. (art. 15 ust. 3 u.k.s.c.)

2. Naruszenie prawa do zarejestrowanego wzoru wspélnotowego:

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 przedtuzyé
ochrone na jeden lub wigecej okresow piecioletnich, tacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wylgcznosé
uzywania wzoru, obejmujgca:

- wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzoér zostat ucielesniony lub do ktérego zostat
zastosowany,

- oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy ale réwniez
najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie
prawa,

- uzycie produktu, ktoéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli prowadzi do zakitdécenia normalnej
ekonomicznej eksploatacji prawa wytgcznego,

- skfadowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,

wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1 rozporzgdzenia)

Z rejestracji wzoru wynikajg dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby,
ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu, czy
przechowujgc produkty, w ktorych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia)
istotne jest ustalenie, ze wzor ucieleSniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru
zarejestrowanego na rzecz powoda, iz nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego
0golnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym swobode twoérczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony
obejmuje bowiem kazdy wzér, ktéry nie wywotuje u zorientowanego uzytkownika innego ogodlnego

wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien swobody twércy (ust.2).

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem
wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub
wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegétach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo don wzoru przemystowego uciele$nionego w
kwestionowanym produkcie, stosuje sie te same reguly co przy ocenie indywidualnego charakteru
rysunku lub modelu, ktéra opiera sie na ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym

uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktow.

W sprawach wzoréw wspoélnotowych 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 (ust. 3). Uznajgc, ze pozwany naruszyt
lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspdlnotowego 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 materiatéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktoéw, jezeli ich wtasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

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

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

- sad, rozstrzygajgc o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb
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, o0 bedgcych wiasnoscia naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty 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. Orzekajgc, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy osob trzecich.

W przekonaniu Sadu zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniecia o powddztwie gtdwnym ma
zrozumienie pojecia “roszczenie”, ktérego zdefiniowanie wywotuje w piSmiennictwie liczne kontrowersje.
Sposrod wielu prezentowanych pogladéw warto przywotaé stanowisko W.S., wedtug ktérego roszczenie
procesowe stanowi tres¢ powddztwa, czyli zadanie urzeczywistnienia w konkretnym wypadku oznaczone;j
normy prawnej przez wydanie orzeczenia sgdowego okreslonej tresci, zindywidualizowane przytoczonymi
okolicznosciami faktycznymi. Jest to wiec zadanie i uzasadniajgce je okolicznosci faktyczne. W.B.
natomiast rozumie przez roszczenie procesowe twierdzenie powoda o istnieniu lub nieistnieniu okreslonej
normy indywidualno-konkretnej, przedstawione sgdowi w celu wigzgcego ustalenia tego istnienia lub
nieistnienia. Takie roszczenie stanowi przedmiot procesu i powodztwa. Zgdanie pozwu oraz okoliczno$ci
je uzasadniajgce majg charakter formalny, uzewnetrzniajgc skonkretyzowang kwestie prawng, ktérg
powdd przedstawia sgdowi dla uzyskania okreslonego rozstrzygniecia. Za stanowigce przedmiot procesu
roszczenie nalezy wiec uznaé subiektywne twierdzenie powoda, ktdére ma charakter hipotetyczny, odrebne
od roszczenia w znaczeniu materialno-prawnym, czyli uprawnienia lub moznosci domagania sie od
oznaczonej osoby okreslonego zachowania sie (dziatania, zaniechania) zgodnego z obowigzujgcym

prawem materialnym. Sad moze stwierdzi¢ ich tozsamos$¢, wydajac wyrok uwzgledniajgcy powddztwo.



Z faktu uzywania przez spoétke (...) wzoru przemystowego miski podobnego do wzoru
wspolnotowego zarejestrowanego na rzecz (...) S.p.A. pod nr 000339262-0001 wynikat dla powddki
gldwnej szereg roszczen wskazanych w art. 88 ust. 1 rozporzadzenia, ktérych skutek obejmuje — co do
zasady - cate terytorium Unii Europejskiej. (art. 1 ust. 3) Jezeli jednak naruszyciel zostaje pozwany
przed sad tego panstwa czionkowskiego, w ktérym nie ma on swojej siedziby (miejsca zamieszkania),
ze wzgledu na to, ze na jego terenie nastgpito naruszenie lub mialy miejsce dziatania grozace
naruszeniem (art. 82 ust. 5), sad taki ma on wtasciwos¢ (jurysdykcje) wytacznie w sprawach, ktérych
przedmiotem sg naruszenia lub dziatania grozgce naruszeniem popetnione na terytorium panstwa

cztonkowskiego, w ktérym ma swojg siedzibe (art. 83 ust. 2)

Powotane przepisy, regulujgce kwestie jurysdykcji miedzynarodowej w sprawie o naruszenie
prawa do zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, odnoszone do postepowan toczgcych sie przed
sgdami | i Il instancji w M. z powddztwa gtéwnego (...) S.p.A. powinny prowadzi¢ do wydania wyroku
zakazowego ograniczonego do terytorium R. i odrzucenia pozwu gtdbwnego w odniesieniu do
pozostatych panstw czionkowskich Unii Europejskiej. Wydane wyroki, (pomimo wyraznego wniosku
wnoszacych apelacje) nie zawierajg jednak jakiegokolwiek wyrzeczenia co do terytorialnego zakresu

obowigzywania zakazu.

W jego ocenie, sad polski wtasciwy w sprawach wzoréw wspolnotowych nie jest uprawniony do
oceny waznosci wyrokéw sgdow witoskich ani do dokonywania ich wyktadni przez pryzmat przepiséw
obowigzujgcego prawa krajowego i unijnego. Sad nie jest wtadny stwierdzi¢ w szczegolnosci, ze z mocy
prawa, ze wzgledu na regulacje art. 83 ust. 2 w zw. z art. 82 ust. 5 rozporzgdzenia, wyroki wydane 11-17
lipca 2013 r. i 12 czerwca 2014 r. odnoszg skutek wytgcznie do terytorium Republiki Witoskiej. Nie moze
réwnoczesnie poming¢ faktu, ze (...) S.p.A. zgdala w pozwie gldwnym zastosowania sankcji
zakazowych obejmujgcych terytorium catej Unii Europejskiej. Podstawy do oceny i interpretacji wyroku
innego sadu witasciwego w sprawach wzoréw wspélnotowych nie moze stanowi¢ argumentacja

przedstawiana przez strony w pismach procesowych, czy opinie biegtych co do prawa.

Stronami postepowania toczgcego sie przed sgdami wtoskimi byty (...) S.p.A. i spdtka (...)t, one
zatem powinny byly wiasciwie stosowaé obowigzujgce przepisy, a w razie jakichkolwiek watpliwosci
wystgpi¢ o zmiane, uzupetnienie lub wyktadnie wyroku. Mogty takze skorzysta¢ z mozliwosci jakg daje
przepis art. 33 ust. 2 i 3 w zw. z art. 34 rozporzgdzenia Rady (WE) nr 44/2001, wskazujac na istnienie
podstaw do nieuznania wyroku sadéw witoskich w takim zakresie w jakim byly one sprzeczne z prawem
Unii Europejskiej, a jak twierdzi powddka gtéwna takze z wioskim prawem krajowym. Skoro tego nie
uczynity, (...) S.p.A. nie moze skutecznie zgdaé¢ w tym postepowaniu tozsamych sankcji zakazowych,
co do ktérych spér miedzy stronami zawist w 2011 r. przed sgdem w M. . Nadmierne, nieuzasadnione
przepisami prawa unijnego i wioskiego, zgdania z 2011 r., a nastepnie zaniedbanie uzyskania
jednoznacznego stanowiska sadéw w M. co do zakresu orzeczonych sankcji, nie moze by¢é sanowane
wystepowaniem o to samo, przeciwko tej samej pozwanej spoétce (...). W ocenie niedopuszczalnosci
powtérnego zadania objetego pkt I. pozwu nic nie zmienia wytgczenie z terytorium, na ktérych majg by¢
zastosowane sankcje Republiki Wtoskiej ani odmienne sformutowanie form uzywania wzoru, zakres

objety pozwem wniesionym do sadu w M. jest bowiem szerszy (wytwarzanie, wprowadzanie na rynek,



wystawianie i jakiegokolwiek zastosowanie komercyjne miski na bielizne przedstawionej w zatgczniku,

na catym terytorium Unii Europejskiej).

W braku wyrzeczenia przez sady wioskie o odrzuceniu pozwu z 24 stycznia 2011 r. w
odniesieniu do Unii Europejskiej z wylgczeniem Republiki Witoskiej, uznajac za niedopuszczalne
ponowne wystgpienie przez (...) S.p.A. o zakazanie naruszen wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego
pod nr 000339262-0001 na podstawie art. 88 ust. 1a rozporzadzenia, Sad odrzucit pozew gtéwny w
zakresie pkt I. (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 88 ust. 3 rozporzadzenia)

Uznajgc natomiast za stuszny zarzut przedawnienia, Sad orzekt o oddaleniu roszczen z pkt II-

IX pozwu gtéwnego:

Przepisy rozporzgdzenia WE nr 6/2002 nie normujg kwestii przedawnienia roszczen
wynikajgcych z naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego, w tym zakresie, poprzez art. 88
ust. 2. - powinny wiec znalez¢ zastosowanie przepisy prawa krajowego. Stusznos¢ takiego rozwigzania
potwierdza Trybunat Sprawiedliwosci UE odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne sadu niemieckiego
(Bundesgerichtshof) dotyczace naruszenia niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego. W wyroku
wydanym 13/02/2014 w sprawie C-479/12 H. Gautzsch GroBhandel GmbH & Co. KG vs Miinchener
Boulevard Mébel Joseph Duna GmbH Trybunat podkreslit, ze znajdujgce zastosowanie do oceny
przedawnienia roszczen i prekluzji przepisy prawa krajowego nalezy stosowaé z zastrzezeniem

poszanowania zasad rownowaznosci i skutecznosci.

Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie drugie p.w.p., roszczenia z tytutu
naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemystowego ulegajg przedawnieniu z uptywem 3 lat. Bieg
przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie o0 naruszeniu swego prawa i
0 osobie naruszyciela, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie
przedawnia sie¢ z uptywem pieciu lat od dnia, w ktdrym nastgpito naruszenie. Do przedawnienia

roszczen z uptywem tego terminu nie ma znaczenia swiadomos¢, dobra lub zta wiara naruszyciela.

Zgodnie z trescig przepisu art. 289 p.w.p., bieg przedawnienia okreslajg zaréwno termin a
tempore scientiae, jak i a tempore facti. Ten ostatni, nakazujac jego liczenie od obiektywnie zaistniatego
zdarzenia, realizuje ogdlng zasade, iz rozpoczecie biegu terminu przedawnienia nie moze byc¢
uzaleznione od zachowania sie podmiotu, ktéremu przystuguje roszczenie. Termin przedawnienia i tak
rozpocznie swoj bieg od dnia nastgpienia okreslonego zdarzenia, niezaleznie od zachowania
uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest — zgodnie z art. 289 — naruszenie patentu. Kluczowe jest zatem
wskazanie momentu, w ktérym ono nastepuje i kiedy sie konczy, przez co wyodrebnione mogg zostaé

poszczegoblne postaci naruszenia, na co wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie drugie.

Wyktadnia art. 289 p.w.p., w odniesieniu do czynéw ztozonych z wielu jednorodzajowych dziatan
podejmowanych na przestrzeni dtuzszego czasu, budzita przez wiele lat kontrowersje w orzecznictwie i
doktrynie prawa wtasnosci przemystowej. Mozna tu byto wyrézni¢ trzy zasadnicze koncepcije:

1. czynu ciggtego,
2. serii identycznych dziatan popetnianych dzien po dniu,
3. naruszenia rozumianego jako wkroczenie w sfere praw wylgcznych powoda (niezastosowania

sie do zakazow ustawowych).



Ad.1. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 30/04/1974 r. (Il CR 161/74 OSPiKA 1975 nr
10), wydanym na gruncie obowigzujgcego wowczas przepisu art. 57 ustawy z 19/10/1972 r. o wynalazt-
czosci, w wypadku, w ktérym naruszenie prawa polega na wytwarzaniu okreslonych przedmiotéw przez
dluzszy okres, w gre wchodzi jedno naruszenie o charakterze cigglym. W takiej sytuacji bieg
przedawnienia roszczen rozpoczyna sie od dnia ustania stanu ciggtego stanowigcego naruszenie prawa

a nie od zaistnienia stanu bezprawnego.

Formufa przyjeta przez Sad Najwyzszy miata swoje zrédta w karno-prawnych koncepcjach
czynu ciagtego. Taka teza spotkata sie jednak z oceng negatywng, <<zasadne zastrzezenia>> zgtosit do
niej S. Grzybowski (...), a za zdecydowanie <<bfedng>> uznat S. Softysinski. Zdaniem tego autora
<<sens krotszych terminoéw przedawnienia polega na tym, aby unikngc trudnych kwestii dowodowych po
uptywie dtuzszego okresu. (...) (A. Szewc Naruszenie wtasnosci przemystowej, Warszawa 2003, str.
215, glosa S. Grzybowskiego - OSPIKA 1975 nr 10 s. 436 i nast., S. Softysinski, A. Szajkowski, T.
Szymanek Komentarz do prawa wynalazczego Warszawa 1990). Odnoszenie do regulacji cywilno-
prawnych instytucji prawa karnego musi by¢ uznane za oczywiscie nieprawidtowe. W $wietle art. 303 i n.
p.w.p. naruszenie patentu nie stanowi przestepstwa. (M. du Vall [w:] E. Nowicka, U. Prominska, M. du

Vall Prawo wfasnosci przemystowej Warszawa 2007, str. 166).

Zdaniem Sadu, przyjecie konstrukcji czynu ciggtego prowadzitoby do zaprzeczenia idei prze-
dawnienia. W sytuacji dlugotrwatego (ciggtego) naruszania, termin przedawnienia faktycznie w ogoéle nie
rozpoczynatby biegu. Skutkowatoby to permanentnym stanem niepewnosci w stosunkach prawnych,
brak bytoby bowiem elementu dyscyplinujgcego uprawnionego do szybkiej reakcji na dziatania osoby
trzeciej, ktérych nie akceptuje. Tymczasem sktonienie go do dochodzenia jego roszczen w okreslonych
terminach ma zasadnicze znaczenie dla realizacji zasady praworzgdnosci, kazde bezprawie powinno

sie bowiem spotka¢ z szybka reakcjg ze strony uprawnionego.

Uznanie, ze bieg przedawnienia rozpoczyna sie dopiero od dnia ustania stanu ciggtego
stanowigcego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego bytoby w istocie
sprzeczne z obowigzujgcg w polskim prawie regutg przedawnienia roszczeh majgtkowych, takze tych
wynikajgcych z praw wiasnosci przemystowej. W obowigzujgcym stanie prawnym nie ma podstaw do
stosowania do nich regut wiasciwych dla nieulegajgcych przedawnieniu roszczen niemajgtkowych. Nie
ma takze uzasadnienia dla przediuzania w nieskonczonos¢ terminéw przedawnienia roszczen wynikaja-
cych z naruszen praw wiasnosci przemystowej. Nie zastuguje na akceptacje wieloletnie tolerowanie
bezprawnosci i podejmowanie przez uprawnionego dziatah dopiero wowczas, gdy ugruntowana pozycja

naruszyciela stanowi¢ bedzie realne zagrozenie intereséw gospodarczych uprawnionego.

Przedawnienie roszczen majgtkowych wynikajgcych z praw wiasnosci przemystowej nalezy
ocenia¢é na gruncie stosunkéw gospodarczych, gdzie ustawodawca krétkimi terminami, mobilizuje
przedsiebiorcow do dochodzenia przystugujgcych im roszczen i eliminowania naruszen. Lezy to w
interesie zarbwno uprawnionych, ktérych roszczenia powinny by¢ w catosci, bez zwtoki zaspokojone, ale
takze naruszajacych prawa innej osoby, ktérzy po uptywie okreslonego czasu zyskujg pewnos¢, ze ich
dziatania nie bedg juz sankcjonowane, zaniechanie uprawnionego przekonuje ich bowiem o tym, ze nie

wkraczajg w sfere jego praw wytgcznych.



Ad. 2. Stricte teoretyczna konstrukcja wielokrotnych identycznych dziatan ocenianych
pojedynczo jako odrebne naruszenia jest takze, zdaniem Sadu, nie do zaakceptowania. Jej praktyczne
zastosowanie jest wlasciwie niemozliwe, wymagatoby bowiem (przy dtugotrwatosci dziatan pozwanego)
kazdorazowego skonkretyzowania i zindywidualizowania poszczegdlnych czyndéw (naruszen, nie tylko
ich form), tak aby w sposéb jednoznaczny okreslona zostata podstawa faktyczna powoddztwa.
Tymczasem, np. w przypadku seryjnej produkcji i statego wprowadzania produktéw do obrotu, ich
magazynowania, eksportu nie da sie wyodrebnic¢ i zindywidualizowa¢ dziatah naruszajgcego. W ocenie
Sadu, opartej na doswiadczeniu orzekania w tego rodzaju sprawach, praktycznie nie ma to miejsca.
Powodowie nie wskazujg ani dat, ani nie konkretyzujg dziatah pozwanych, ktére stanowi¢ majg
podstawe stawianych im zarzutéw naruszania praw wytgcznych (chyba, ze domagajg sie zasgdzenia
odszkodowania lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci za okre$lony czas). Przeciwnie, jedynie

w sposob ogolny stwierdzajg, ze naruszenie miato lub ma miejsce.

Ad. 3. Sad jest przekonany o stusznosci pogladu utozsamiajgcego naruszenie z wkroczeniem
(w okreslony jednym z zakazow art. 105 ust. 3 p.w.p. sposob) w sfere prawa wytgcznego. Pisze o tym
prof. Janusz Szwaja w artykule Przedawnienie w prawie wtasno$ci przemystowej [w] Ksiega
pamigtkowa z okazji 85-lecia ochrony wiasnosci przemystowej w Polsce. Wydawnictwo Urzedu
Patentowego RP Warszawa 2003 s.213-227., a takze w Komentarzu do Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006 s.952-953). Za takim rozwigzaniem
opowiadat sie prof. Andrzej Szewc (Naruszenie wtasno$ci przemystowej. WP LexisNexis Warszawa
2003 s.211-218 — tam takze powotywane tezy B. Gawlika Cywilnoprawna ochrona praw majgtkowych. w

Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane. Warszawa 1978 )

Przyjecie za poczatek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobe nie majgcg zgody
uprawnionego w sfere jego prawa wytacznego pozwala na stworzenie konstrukcji spéjnej i odpowiada-
jacej istocie przedawnienia roszczen. Pozwala na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie praw
powoda. Daje pozwanemu gwarancje, ze po uptywie okreslonego prawem czasu jego dziatania nie beda
przedmiotem zarzutéw, uniemozliwiajac mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy cigglym naruszeniu
prawa wytgcznego okres ten nalezatoby zatem liczy¢ od poczgtkowego, a nie od koricowego terminu
dziatah naruszyciela. (A.Szewc idem s.217, por. takze uchwata Sgdu Najwyzszego z 17/02/2006 r. llI
CZP 84/05 OSNC 2006/7-8/114)

Za naruszenie prawa do wzoru przemystowego w rozumieniu art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust.
1iart. 105 p.w.p. uznaé nalezy kazdg z form dziatania mieszczaca sie w pojeciu korzystania z wzoru w
celach zawodowych lub zarobkowych, a nie kazde pojedyncze dziatanie, stanowigce uzycie wzoru
przemystowego. Takie rozumienie pojecia poczatku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i
orzecznictwie (por. np. wyroki Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 31/08/2012 r. | ACa 51/12 i z
23/02/2013 r. 1 ACa 1001/12). Sad podziela poglad przedstawiony w tej kwestii przez prof. dr hab. K.
Szczepanowskag-Koztowskg w opracowaniu pt. Przedawnienie roszczenn w prawie wifasnoSci
przemysfowej (w: Spory o wtasnos$c¢ intelektualng, Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorom
Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi., red. A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc, Wolters Kluwer,

Warszawa 2013, s.1193-1206) Analizujac naruszenie autorka zwraca uwage na strone subiektywnag



dziatania pozwanego, czynu ciggtego, na ktory sktada sie szereg zachowan podjetych w wykonaniu z

gory powzietego zamiaru.

Jedno naruszenie stanowi¢ bedzie wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import,
eksport, skitadowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu wytworéw, w ktérych wzor
przemystowy zostat zawarty lub zastosowany. W ocenie Sgdu, decydujgc sie na produkcje okreslonych
wytworéw, nabywajgc formy, dostosowujgc do wymogdéw technologicznych linie produkcyjna,
pozyskujgc odbiorcow, przedsiebiorstwa ma ogdlny zamiar korzystania z wzoru w prowadzonej przezenh
dziatalnosci gospodarczej w celach zarobkowych. Mozna zatem uznaé, ze do naruszenia dochodzi juz w
chwili rozpoczecia uzywania kolizyjnego wzoru na terytorium, na ktérym chronione jest prawo osoby

trzeciej.

Na marginesie nalezy zaznaczy¢, ze bieg terminu przedawnienia moze by¢ okreslany w rézny
spos6b, w zaleznosci od tego, czy mamy do czynienia z roszczeniami pienieznymi (zaptata
odszkodowania, zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci), czy niepienieznymi
(sankcje zakazowe, inne sposoby usuniecia skutkdw naruszen). Analizujgc poglady doktryny i
orzecznictwo odnoszgce sie do zastosowania art. 289 p.w.p., nalezy wiec mie¢ na wzgledzie to jakie

roszczenia byty przedmiotem postepowania.

Dla oceny zasadnos$ci zgtoszonego przez spoétke (...) zarzutu przedawnienia nalezato ustali¢
date poczatkowa terminu biegu przedawnienia i skutecznosS¢ jego przerwania przez wniesienie 24

stycznia 2011 r. pozwu do sgdu w M..

Spotka (...0 twierdzi, ze na poczatku 2005 r. czynita przygotowania do wytwarzania misek wg
kwestionowanego wzoru. Ich sprzedaz (...). w A. e, a zatem i wczesniejsze wytworzenie dokumentuje
niekwestionowana przez powddke gtéwng faktura datowana na 11 sierpnia 2006 r., rozpoczecie
najpézniej w tym czasie dziatan objetych zarzutem naruszenia potwierdza oswiadczenie i dowody
sprzedazy przez (...0 z siedzibg w S. formy stuzgcej do produkcji spornych misek powigzanej z
pozwang gtdwng spétce (...) w marcu 2006 r. Jak wynika z pism procesowych ziozonych w
postepowaniu w sprawie o naruszenie prowadzonej przed sgdem wioskim, uprawniona stwierdzita fakt
uzywania przez Spotke (...) wzoru podobnego do zarejestrowanego na jej rzecz wzoru wspodlnotowego
na targach (...0 we F. w dniach 12-16 lutego 2010 r. O ich wytwarzaniu misek przez spotke (...)
petnomocnicy procesowi powddki dowiedzieli sie od (...) z faksu datowanego na 27 lipca 2010 r. Brak
jest jednak danych umozliwiajgcych ustalenie przez Sad daty w jakiej przedstawiciele powodki powziel

wiadomosé o odpowiedzialnosci spoétki J(...) za dziatanie naruszajgce prawa (...)

Nalezy zatem uznac, Ze piecioletni termin przedawnienia rozpoczat bieg najpézniej 11 sierpnia
2006 r. i uptywat 11 sierpnia 2011 r. Jakkolwiek wczesniej, bo 24 stycznia 2011 r., (...) S.p.A. wystgpita

z pozwem do sgdu w M., to dziatanie takie nie mogto skutecznie przerwaé biegu przedawnienia.

Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa sie:

1) przez kazdg czynnos¢ przed sgdem lub innym organem powotanym do rozpoznawania spraw lub
egzekwowania roszczeh danego rodzaju albo przed sagdem polubownym, przedsiewzietg bezposrednio

w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;



2) przez uznanie roszczenia przez osobe, przeciwko ktérej roszczenie przystuguje,

3) przez wszczecie mediacii.

Po kazdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jednakze w razie przerwania przez
czynnos$¢ w postepowaniu przed sadem lub innym organem powotanym do rozpoznawania spraw lub
egzekwowania roszczen danego rodzaju albo przed sgdem polubownym przedawnienie nie biegnie na

nowo, dopoki postepowanie nie zostanie zakonczone. (art.124 § 1 k.c.)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze spotka (...) nie ztozyta oswiadczenia stanowigcego uznanie
zasadnosci roszczen dochodzonych w tym postepowaniu. Przeciwnie, stanowczo kwestionowata fakt
naruszenia oraz prawo wylgczne, z ktérego wynikaty stawiane jej zarzuty. Nie zostata takze wszczeta

mediacja.

Kodeks cywilny wymaga stanowczo, aby czynnos¢ byta przedsiewzieta bezposrednio w celu
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Bedzie nig wniesienie
pozwu lub wniosku o zawezwanie do préby ugodowej. Jak byta o tym mowa wyzej, z naruszenia prawa

do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego wynikajg dla wtasciciela réznego rodzaju roszczenia,

zaréwno zakazowe (skutkujgce na przyszitosé¢), jak i zmierzajgce do usuniecia juz powstatych skutkow
(wycofanie z obrotu, zniszczenie produktéw, w ktérych zastosowany zostat lub zawarty wzor identyczny
lub podobny, zniszczenie form, zajecie, zaptata odszkodowania, publikacja wyroku). Kazde z nich
stanowi odrebne zgdanie w znaczeniu procesowym, podlegajgc ocenie z punktu widzenia przepisu
regulujgcego przerwe biegu przedawnienia. (por. wyroki ETS w sprawach C-144/86 Gubisch z
8/12/1987 r. i C-406/92 Tatry/Maciej Rataj z 6/12/1994 r.)

Wystgpienie przez (...) S.p.A. z pozwem zawierajgcym roszczenia zakazowe nie mogto
przerwaé¢ biegu przedawnienia roszczeh sformutowanych w pkt II-IX niniejszego pozwu. Brak jest
jakichkolwiek podstaw do uznania ich za to samo roszczenie lub przyjecia, ze sad wtoski mégt o nich
orzeka¢ pomimo ich niezgtoszenia w 2011 r. Dodatkowo nalezy wskazaé, ze nawet gdyby zostaty
zgtoszone w pozwie wniesionym do sgdu w M., nie byloby podstaw do stwierdzenia, ze przerywaty bieg
terminu przedawnienia, sady witoskie nie miaty bowiem jurysdykcji obejmujgcej cate terytorium Unii
Europejskiej, a jedynie R.. Pozew obejmujgcy roszczenia o usunigcie skutkdw naruszen podlegat zatem

odrzuceniu.

Wobec wyraznego ograniczenia wynikajgcego z art. 83 ust. 2 w zw. z art. 82 ust. 5

rozporzgdzenia, sgd wioski nie moze byé uznany za organ powotany do dochodzenia lub ustalenia albo

zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c., to jest roszczenia o
zakazanie naruszen lub o usuniecie skutkdw naruszen praw z rejestracji wzoru wspoélnotowego, poza
granicami tego panstwa wobec naruszyciela, ktéry nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby we

Witoszech.

Na marginesie nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku odrzucenia przez sad w M. roszczenh
zakazowych w tej czesci w jakiej zgdanie nie odnosito sie do R., roszczenie (...) S.p.A. sformutowane w
pkt I. pozwu, z ograniczeniem wynikajgcym z pisma procesowego z 5 grudnia 2016 r., z powotanych

wyzej przyczyn podlegatoby oddaleniu.



Uznajac za skutecznie zgtoszone zarzuty stanu rzeczy osgdzonej i przedawnienia Sad
ograniczyt postepowanie dowodowe do kwestii istotnych dla ich rozstrzygniecia, pomijajac twierdzenia i
oddalajgc wnioski dowodowe mogace mie¢ znaczenie dla merytorycznego rozstrzygniecia sporéw o

waznosé wzoru wspolnotowego nr 000339262-0001 i jego naruszenie.

Orzeczenie o kosztach postepowania z powédztwa gtéwnego oparte zostato na zasadzie
art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sprawy. Optaty okresla rozporzgdzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 22/10/2015 r. w sprawie opfat za czynnoS$ci adwokackie. Zasgdzajgc optate sad bierze
pod uwage niezbedny naktad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie
do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki
minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢
zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§4 ust.1l.)) W sprawie 0 naruszenie prawa z

rejestracji wynagrodzenie adwokata 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 pozwanej gtéwnej wykonujgcego zawéd adwokata jest wynagrodzenie w

minimalnej wysokosci.



