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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 pazdziernika 2015 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sedziego Maciej Jagodzinski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 pazdziernika 2015 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa glownego S. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig w C.
przeciwko H. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w G.
0 ochrong praw z rejestracji wzoru wspdlnotowego
1z powodztwa wzajemnego H. spoiki z ograniczong odpowiedzialnosciag w G.
przeciwko S. spotce z ograniczong odpowiedzialno$cig w C.
0 uniewaznienie

z udziatem S. - interwenienta ubocznego po stronie powoda gléwnego i pozwanego wzajemnego

l. z powoddztwa gtéwnego:

1. oddala powddztwo;



2. zasadza od S. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w C. na rzecz H. spodtki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w G. kwote 3.257 (trzy tysigce dwiescie piecdziesigt siedem) ztotych tytutem

zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

3. Optate ostateczng ustali¢ na kwote 1.000 (tysiac) ztotych i uznaé za pobrang od powoda

gléwnego w calosci.
Il. z powddztwa wzajemnego:

1. stwierdza niewazno$¢ wzorow wspolnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Harmonizacji

Rynku Wewnetrznego w A. na rzecz S. pod numerami 002086876-0001 i 002088351-0001;

2. oplate ostateczng ustala na kwote 5.000 (pi¢¢ tysiecy) ztotych i uznaje za pobrang od
powoda wzajemnego do kwoty 2.000 (dwa tysigce) zlotych;

3. nakazuje pobranie od S. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w C. na rzecz Skarbu
Panstwa — Sadu Okregowego w Warszawie kwote 3.000 (trzy tysiace) zlotych tytutem

brakujacej czesci oplaty ostatecznej;

4. zasadza od S. spoiki z ograniczong odpowiedzialnoscia w C. na rzecz H. spoétki z
ograniczong odpowiedzialnosciag w G. kwote 5.610,70 (pig¢ tysiecy sze$Cset dziesie¢ 70/100)

ztotych tytutem zwrotu kosztow postepowania.
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UZASADNIENIE

29/01/2015 r. S. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w C. wniosta o:
1. nakazanie H. spdtce z ograniczong odpowiedzialnoscia w G. zaniechania produkowania i
wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktu oferowanego pod nazwag ,P." oraz innych, zaréwno
identycznych, jak i podobnych do wzoru wspdlnotowego zarejestrowane-go pod nr 002086876-0001,
ktorego istota polega na rozmieszczeniu czterech diod LED na planie czworokata w plastikowej
obudowie z soczewka, ktéra rozprasza strumien sSwietlny;
2. nakazanie pozwanej usuniecia skutkdw naruszenia poprzez wycofanie z obrotu, a nastepnie
zniszczenie wszystkich produktéw o wygladzie oprawy oswietleniowej ,P.", jako identycznych ze
wzorem wspdlnotowym nr 002086876-0001, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;
3. nakazanie pozwane] publikacji na stronie internetowe], mieszczacej sie pod adresem {(...) wyroku
zapadtego w niniejszej sprawie w terminie 7 dni od jego uprawomaocnienia sie;
4. zasadzenie kwoty 10.000 zt tytutem czesciowego naprawienia szkody za naruszenie wzoru nr
002086876-0001;

5. zasgdzenie od pozwanej kosztéw procesu. (k.2-62, zmiana k.330-331)

Postanowieniem wydanym 9/02/2015 r. Sad udzielit spotce S. zabezpieczenia pierwotnego
roszczenia o nakazanie spoéfce H. zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu oraz reklamy
produktu oferowanego pod nazwa ,,P." oraz innych, zaréwno identycznych, jak i podobnych do wzoru
wspdlnotowego zarejestrowane-go pod nr 002086876-0001 w Europejskim Rejestrze Wzoréw
Wspdlnotowych, ktdrego materializacja wprowadzana jest do obrotu jako dekoracyjna oprawa
meblowa LED o nazwie ,P.", poprzez zakazanie pozwanej — na czas trwania procesu - zbywania w
jakiejkolwiek formie, w tym pod tytutem darmym oprawy oswietleniowej oferowanej pod nazwg ,,P.”

lub produktu tozsamego z nim pod inng nazwg handlows. (k.69-74)

Na skutek zazalenia H. spotki z 0.0. w G. (k.85-180) Sad Apelacyjny w Warszawie zmienit
zaskarzone postanowienie, oddalajgc w catosci wniosek o udzielenie zabezpieczenia. (postanowienie

z 14/04/2015 r. w sprawie sygn. akt | ACz 585/15 k.324-327)

H. spdtka z 0.0. w G. zazgdata oddalenia powddztwa i ztozyta pozew wzajemny z zgdaniem
uniewaznienia wzoru wspodlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego pod nr 002086876-0001 na rzecz S. ze wzgledu na brak nowosci i indywidualnego

charakteru. Wniosta o zasgdzenie na jej rzecz zwrotu kosztéw procesu. (k.183-274)


http://www.hlt.pl/

Spétka S. wniosta o oddalenie powddztwa wzajemnego, przekonujagc o nowosci i
indywidualnym charakterze wzoru. (k.301-323) W pismie procesowym z 4/05/215 r. sprecyzowata

powddztwo gtéwne i wystgpita z kolejnymi zgdaniami, domagajac sie:

1. nakazania spdtce H. zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktu
oferowanego pod nazwg ,P." oraz innych, zaréwno identycznych, jak i podobnych do wzoru
wspdlnotowego zarejestrowanego pod nr 002088351-0001, ktdrego istota polega na rozmieszczeniu
czterech diod LED na planie czworokata w plastikowej obudowie z soczewka, ktéra rozprasza
strumien Swietlny,

2. nakazania pozwanej usuniecia skutkdw naruszenia poprzez wycofanie z obrotu, a nastepnie
zniszczenie wszystkich produktéw identycznych, jak i podobnych do wspomnianego w pkt 1 wzoru
wspdlnotowego nr 002088351-0001, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

3. zasadzenie kwoty 10.000 zt tytutem czesciowego naprawienia szkody za naruszenie wzoru nr
002088351-0001,

5. zwrotu kosztéw procesu. (k.329-360)

Spétka H. zazadata oddalenia powddztwa takze w czesci rozszerzonej i zlozyta pozew
wzajemny z zgdaniem uniewaznienia wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego pod nr 002088351-
0001 na rzecz S. ze wzgledu na brak nowosci i indywidualnego charakteru. Wniosta o zasgdzenie na

jej rzecz zwrotu postepowania. (k.399-404)

O wniesieniu pozwu wzajemnego Sad zawiadomit OHIM. (k.291, 410), a takze uprawnionego
z rejestracji S., ktdry zgtosit interwencje uboczng po stronie powddki gtéwnej / pozwanej wzajemne;j.

(k.406, 493-499)

Spoétka S. wniosta o oddalenie powddztwa wzajemnego w czesci rozszerzonej, przekonujac o

nowosci i indywidualnym charakterze wzoru nr 002088351-0001. (k.434-448)

Sad ustalit, ze:

S. spoétka z ograniczong odpowiedzialnosciag w C. jest producentem wyrobdéw
oswietleniowych i osprzetu elektrotechnicznego. Swojg dziatalnos¢ skupia na dostarczaniu rozwigzan
zarowno dla profesjonalistéow, jak i konsumentow. Oferta skierowana jest do zastosowania w

przestrzeniach publicznych, jak i w domach prywatnych.

Powddka jest licencjobiorcg wytacznym, uprawnionym do samodzielnego wystepowania z

roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia praw do wzordw wspdlnotowych zarejestrowanych w



Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego na rzecz S. z pierwszenstwem od 13 i 16 sierpnia 2012 r.

pod numerami 002086876-0001 i 002088351-0001.

Wzdér 002086876-0001, zgtoszony dla lamp energooszczednych, diodowych, dekoracyjnych

® & ©

przedstawia sie nastepujgco: 0001.1 0001.2 0001.3

Wzdér 002088351-0001 zgtoszony dla lamp energooszczednych, diodowych, dekoracyjnych

przedstawia sie nastepujgco: 0001.1 0001.2 0001.3

Wzory te stosowane sg w produkcie oferowanym pod nazwg handlowg ,Punkto typ OML5"”. (dowdd:
wydruk z KRS k.15-21, umowy licencyjne k.318-320, 339-311, 345-346, umowy zbycia praw k.321-
322, 347-348, swiadectwa rejestracji OHIM k. 315-317, 336-338, wydruki ze stron internetowych k.
26-28, dowdd rzeczowy k.31)

Lampy dekoracyjne, dla ktérych zgtoszone zostaty wzory wspdlnotowe, zarejestrowane na
rzecz S., stanowig czesci sktadowe produktéow ztozonych, jakimi sg instalacje oswietleniowe.
Umieszczane sg w oprawach, w otworach mebli, scianek zabudowy lub listew maskujgcych w taki
sposéb, ze dla koncowego uzytkownika — osoby przebywajacej w pomieszczeniu, w ktérym
zamontowano instalacje podswietlenia mebli, wnek itp. widoczna jest tylko gdérna powierzchnia
przedstawiona w rzutach 1., z wytgczeniem centralnej czesci, w ktérej umieszczone sg diody, zakrytej
soczewky. (ocena Sadu dokonana na podstawie fotografii i informacji o sposobie montowania

punktow oswietleniowych zawartych w wydrukach ze stron internetowych k.151-157 i katalogach)

H. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w G. jest przedsiebiorcg dziatajgcym na rynku
oSwietlenia meblowego. W ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci pozwana produkuje i
wprowadza do obrotu oprawy oswietleniowe, m.in. przeznaczong do pods$wietlania wnek mebli
lampe ,P.”. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.34-35, 118-119, katalogi k.120-, dowdd
zakupu k.36, odpis z KRS k. 37-44, dowdd rzeczowy k.45)

Na wiele lat przed zgtoszeniem wzoréw wspélnotowych - 13 i 16 sierpnia 2012 r. spé6tka H.
oferowata i wprowadzata do obrotu lampy dekoracyjne PRIMUS POWER LED, ktérych goérna
powierzchnia miata wyglad podobny do wzoréw wspdlnotowych, ze wzgledu na jej ksztatt i proporcje
w jakich umieszczone zostaty wzgledem siebie obrecze. (dowdd: katalogi H. z lat 2009-2012 r. k.121,
125, 127, 129, faktura za druk katalogu z 2012 r. k.453, dowdd zaptaty k.454, dowody sprzedazy z
2010 r. k.131-136, 139, z 2011 r. k.137-138, z 2012 r. k.140-145, zeznania Swiadkow K., S. i M. k.413)



Podobne do zarejestrowanych wzoréw lampy oferowali w katalogach i na targach branzowych takze
inni producenci, m.in. S.., L. z C.. (dowdd: katalog z 2006-2007 k.146, fotografie k.148-150, katalog L.
z lat 2009-2011 i korespondencja k.158-164, 176-179, katalog H. na 2009 r. k.165-172, katalog H. na
2011 r.k.173-175)

Sad zwaziyt:

7 art. 85 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12/12/2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5/01/2002 r.) wynika domniemanie waznosci, przepis ten w ust.
1. stanowi bowiem, ze w postepowaniu w sprawie o naruszenie zarejestrowanego wzoru wspdélnoto-
wego sgdy uznajg go za wazny. Jezeli jednak w toku postepowania wywotanego pozwem wzajemnym
nowos$¢ lub indywidualny charakter wzoru zostang zaprzeczone, sad, uznajac, ze jedna z przyczyn
wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewaznos¢. (art. 86 ust. 1a)

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

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

b. nie spetnia wymogodw art. 4-9.

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

pisma typograficznego, z wytaczeniem programéw komputerowych.

Wyglad (postad) przejawia sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego
formie, uksztattowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii,
konturow, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie
postrzegalne we wzorze. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzér wspdlnoty. w Ochrona znakow
towarowych, wzoréow przemysftowych i oznaczeri geograficznych w Polsce po akcesji do Unii
Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.4-11) Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi

sie do takich wtasnie cech. (shown visibly)

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze wzory wspdlnotowe zarejestrowane w OHIM pod numerami

002086876-0001 i 002088351-0001 odpowiadajg definicji zawartej w art. 3a rozporzgdzenia. Wobec



whiesienia przez spétke H. pozwu wzajemnego, wymagajg one jednak badania pod katem spetnienia
wymogow okreslonych w art. 4-9 rozporzadzenia. (art. 25 ust. 1b) Zgtoszone przez powddke
wzajemng zgdanie stwierdzenia ich niewaznosci uzasadniato rozstrzygniecie przez Sad — w pierwszej

kolejnosci — kwestii nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw S..

Zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu sformutowang w art. 6 k.c., powddka wzajemna
powinna byta przedstawi¢ dowody na poparcie swych zarzutdw, w szczegdlnosci produkty (dowody
rzeczowe), fotografie lub wydruki ze stron internetowych, umozliwiajgce Sadowi ustalenie, ze przed
datami zgtoszenia wzoréw RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 zostaty publicznie ujawnione
wzory przemystowe identyczne z zarejestrowanymi lub do nich podobne, w tym rozumieniu, ze na
zorientowanym uzytkowniku nie wywotujg one odmiennego ogdlnego wrazenia. Zgodnie z
orzecznictwem Sadu Unii Europejskiej, ocena nowosci i indywidualnego charakteru wzoru
koncentruje sie na przeciwstawionych przez zgdajgcego uniewaznienia wzorach przemystowych
zawartych lub zastosowanych w konkretnych produktach. Nieprawidtowe jest przeciwstawianie
wzorowi tacznie wielu cech réinych produktéow lub ich poszczegdlnych elementéw. (por wyroki z

22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., 2 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S.)

Zgodnie z przyjetymi regutami, w postepowaniu nalezy wpierw okresli¢ wczesniejszy wzor
wskazany we wniosku o uniewaznienie, a nastepnie - w zakresie, w jakim ochrona wzoru w
rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporzadzenia odnosi sie do postaci produktu lub w jakim - jak wynika z
motywu 12 rozporzadzenia - ochrona nie powinna obejmowac czesci sktadowych niewidocznych
podczas normalnego uzywania danego produktu, nalezy zidentyfikowa¢ widoczne elementy
wczesniejszego wzoru. Wreszcie nalezy dokona¢ poréwnania przeciwstawianych sobie wzoréw lub
ich widocznych elementéw, gdy wzor stanowi czes$¢ sktadowg produktu ztozonego. (por. wyrok SUE z

13/05/2015 r. w sprawie T-15/13 G. i powotane w pkt 37. orzeczenia)

W ocenie Sadu, materiaty informacyjne i reklamowe przedstawiajgce lampy PRIMUS POWER
LED wraz z korespondujgcymi z nimi zeznaniami $wiadkdw stanowig dowdd niewaznosci wzorow
RCD-002086876-0001 i 002088351-0001. Nalezy przy tym wyjasni¢, ze ze specyfiki postepowania w
sprawach o uniewaznienie wzoréw wspdlnotowych wynika zaledwie uzupetniajgcy charakter
dowodéw ze zrédet osobowych (Swiadkdw, stron). Zasadnicze znaczenie majg dowody rzeczowe,
dokumenty, fotografie lub wydruki ze stron internetowych, to sad bowiem dokonuje oceny
podobiefstwa przeciwstawianych sobie wzordéw, ktdérej nie moze oprzeé¢ wytgcznie na relacji oséb
trzecich zawartej w ztozonych przez nich zeznaniach. Swiadkowie i strony postepowania moga
natomiast potwierdzi¢ date i zakres publicznego udostepnienia wzoru przeciwstawianego zarejestro-

wanemu wzorowi wspdlnotowemu, czy jego obecnos¢ na rynku w takim zakresie, ze mdgt sie z nim



zapoznac specjalista w danej dziedzinie dziatajgcy w Unii Europejskiej. Z takg wtasnie sytuacjg mamy

do czynienia w niniejszej sprawie.

W ocenie Sadu, zaoferowany przez powddke wzajemng materiat dowodowy przekonuje o
braku indywidualnego charakteru wzoréw spoétki S.. Sad oddalit przy tym wnioski dowodowe
pozwanej wzajemnej i interwenienta ubocznego, ktdére zgtoszone zostaty z uchybieniem terminu
okreslonego w art. 207 § 6 k.p.c., wnioski odnoszace sie do okolicznosci niemajgcych istotnego
znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. (,twdrczy charakter” specyficznego
rozmieszczenia diod), wnioski o dopuszczenie dowoddéw o charakterze negatywnym (brak wiedzy o
istnieniu katalogu H. z 2012 r.), a takze te, ktére zmierzaty do wykazania funkcjonalnosci osigganych
dzieki zastosowaniu w lampie czterech diod w okreslonym ich ukfadzie, cecha ta nie miesci sie

bowiem w zakresie ochrony wynikajgcej z rejestracji wzoru wspdlnotowego.

Zarejestrowany wzOr uwaza sie za nowy, jesli wzér 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 wzdér udostepniono publicznie, jezeli zostat on
opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposdb, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny
sposéb ujawniony przed datg wskazang w art. 5 ust. 1a i art. 6 ust. 1a lub w art. 5 ust. 1b i art. 6 ust.
1b, z wyjatkiem, gdy wydarzenia te nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane, podczas zwyktego 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 ktdrych

wczesniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwage.

Rozporzadzenie w art. 4 rozréznia sytuacje wzoréw przedstawiajacych produkt oraz czesé
sktadowg produktu ztozonego zdefiniowanego w art. 3c, jako produkt, ktdry sktada sie z wielu czesci,
ktore mogg by¢ zastepowane, umozliwiajac jego roztozenie i ponowne ztozenie. (por. wyroki SUE z
9/09/2014 w sprawie T-494/12 B., z 3/10/2014 w sprawie T-39/13 C. N.) Przepis art. 4 stanowi, ze
wzor jest chroniony jako wspdlnotowy w zakresie, w jakim jest nowy i posiada indywidualny
charakter (ust. 1.), jednakze wzér stosowany lub zawarty w produkcie, ktdry stanowi czes$¢ sktadowg
produktu ztozonego, jest uwazany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie wowczas, jezeli

cze$¢ sktadowa wtgczona do produktu ztoZzonego pozostaje widoczna podczas jego zwyktego

uzywania i w stopniu, w jakim te widoczne cechy czesci sktadowe] spetniajg swoje wymogi co do
nowosci i indywidualnego charakteru. (ust. 2) Przy czym zwykfe uzywanie w rozumieniu ust. 2a

oznacza uzywanie przez uzytkownika korncowego, wyfaczajac konserwacje, obstuge i naprawe.

Wzory RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 zostaty zgtoszone 13 i 16 sierpnia 2012 r. ze

wskazaniem takich produktéw, jak: lampy energooszczedne, diodowe, dekoracyjne. Z istoty produktu



wynika, ze zobrazowana we wzorze lampa stanowi czes¢ sktadowga produktu ztozonego, jakim jest
instalacja oswietleniowa. Wskazujg na to w sposéb niewatpliwy katalogi réznych producentdw,
przedstawiajgce mozliwe sposoby wykorzystania lampy, ktéra w kazdym przypadku umieszczona jest
w obudowie zewnetrznej, w otworach mebli lub ptyt maskujgcych. (m.in. fotografie k.26, 27, 34, 55-
61, katalogi) Sama powddka gtéwna okresla przedmiot wzoru, jako kolistg lampe diodowg z
przeznaczeniem do montazu w réznych typach mebli (strona 3 pozwu). Do wzordw S. znajduje zatem
ograniczenie ochrony wynikajgce z ust. 2 i 3 art. 4 rozporzadzenia. Sporne wzory s chronione
wyfacznie w takim zakresie w jakim — po zamontowaniu w obudowie lub ostonie — widoczne sg dla
osoby przebywajgcej w pomieszczeniu, a zatem w czesci obejmujgcej jedynie wierzchnig strone
przedstawiong w rzutach 0001.1 i 0001.2 (cze$¢ goérna), z wytgczeniem jednak diod, ktdre sg
zastoniete soczewka lub niewidoczne, gdy swiatfo jest wtgczone. Uzytkownik nie dostrzeze natomiast
tylnej strony lampy przedstawionej w rzutach 0001.2 (cze$¢ dolna) i 0001.3. Dodatkowo nalezy
wskazaé, ze w centralnej czesci wzoréw znajduje sie otwdr, soczewka umieszczona w tym miejscu w

produkcie nie jest elementem mieszczacym sie w zakresie wytgcznosci uprawnionego.

Nawet jednak gdyby uzna¢, ze centralna cze$s¢ wzoru, w ktdrej umieszczone sg diody jest
widoczna dla koncowego uzytkownika, to element ten nie bytby brany pod uwage przy ocenie
podobienstwa ze wzgledu na to, ze liczba i utozenie punktdw ledowych ma charakter wytacznie
funkcjonalny. Wynika z niego bowiem — przy uzyciu soczewki — moc strumienia swiatta i to, jak odbija
sie ono na powierzchni. Jakkolwiek pozwana wzajemna przeczy funkcjonalnosci tego elementu, to
argumentacja jakg przywotuje niewatpliwie wskazuje na taki charakter elementéw graficznych
umieszczonych w centralnej czesci oprawy ledowej przedstawionej we wzorach. Z tego wzgledu Sad

oddalit wniosek powddki wzajemnej o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego.

Waznos¢ wzorow wspdlnotowych przedstawiajacych czesci sktadowe produktéw ztozonych
byta wielokrotnie juz przedmiotem oceny Sadu Unii Europejskiej (por. wyroki z 9/09/2011 r. w
sprawie T-10/08 K., z 9/09/2014 w sprawie T-494/12 B., z 3/10/2014 w sprawie T-39/13 C. N., z
13/05/2015 r. w sprawie T-15/13 G.) Wynika z nich w sposdb jednoznaczny, ze poréwnanie wzoréw
zarejestrowanego i wczesniej udostepnionego publicznie ogranicza sie do tych elementéw (cech),
ktore sg postrzegalne dla korncowego uzytkownika. Ocena ich nowosci i indywidualnego charakteru

dokonywana jest natomiast na zasadach ogdlnych.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy rdznig sie jedynie nieistotnymi szczegétami.
(art. 5 ust. 2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytgcznie jego tozsamosc lub
wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach w pordwnaniu ze wzorem
udostepnionym wczeséniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w
jakikolwiek inny sposdb. (por. wyroki SUE z 6/06/2013 r. w sprawie T-68/11 Q., z 13/05/2015 r. w
sprawie T-15/13 G.)



Kryterium nowosci ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena
jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistéw dziatajgcych w danej branzy w
Unii Europejskiej. Za ujawnienie w rozumieniu art. 6 i 7 rozporzadzenia nie mogg by¢ uznane
czynnosci, ktére nie mogty stac sie dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw
takim srodowiskom. Kryteria te tworzg model zrelatywizowanej nowosci obiektywnej wzoru (por. A.
Tischner, Komentarz do Rozporzqdzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorow wspdlnotowych,
komentarz do art. 5, LEX, a takze L. Brancusi, Wzdr wspdlnotowy i jego zakres ochrony, Wydawnictwo
C.H. Beck 2012, s.101-105). Dokonujac wyktadni art. 11 ust. 2 rozporzadzenia, Trybunat
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wskazat, ze to do sgdu rozstrzygajgcego spér nalezy dokonanie
oceny, czy w konkretnych okolicznosci sprawy ujawnienie wzoru nastgpito taki sposdb, by mozna
byto uzna¢, iz mégt stac sie on dostatecznie znany srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy

podczas zwyktego toku prowadzenia spraw. (wyrok z 13/02/2014 r. w sprawie C-479/12 H.)

Za spetniajgce wymienione wyzej kryteria, uwaza sie zazwyczaj ujawnienie w drodze
publikacji w prasie branzowej, ktéra jest skierowana do Srodowisk wyspecjalizowanych w danej
dziedzinie, wystawienie na targach czy wystawie, sprzedaz lub wykorzystanie wzoru w obrocie, czy
reklama w mediach. Takze wczesniejsza publikacja zgtoszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego
lub wynalazku moze prowadzi¢ do uniewaznienia pdzniej zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego.
(por. Joanna Sienczyto-Chlabicz, Utrata Nowosci i indywidualnego charakteru wzoru wspdlnotowego
wskutek jego publicznego ujawnienia, Europejski Przeglad Sgdowy 42010 s.13-21 a takze decyzje
OHIM: z 23/01/2006 r. ICD 000001014 w sprawie AUDI, z 1/12/2005 r. ICD 000000867 w sprawie A., z
12/12/2006 r., ICD 000002863, z 31032008 r. ICD 000004315) Aktualne orzecznictwo i doktryna

formutuja nawet domniemanie mozliwej znajomosci wzoru w przypadku jego publicznego

udostepnienia. W sprawie R 1516/2007-3 Izba Odwotawcza OHIM przyjeta, ze powotanie faktu
publikacji wzoru powoduje, ze ciezar dowodu, iz publikacja taka nie mogta sta¢ sie znana
srodowiskom wyspecjalizowanym dziatajgcym w Unii Europejskiej, przeniesiony jest na uprawnionego

do wzoru. (decyzja z 7007/2008 r. R 1516/2007-3 w sprawie N.)

Zarejestrowany wzér wspoélnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogdlne)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na
takim uzytkowniku wzér, ktory zostat udostepniony publicznie przed datg dokonania zgtoszenia do
rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzeziono 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 wzoér ma indywidualny
charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na poinformowanym

uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rdzni_sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z

istniejgcq cafoscig wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktdrego odnosi sie wzor lub w



ktorym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopieri swobody
tworcy podczas tworzenia danego wzoru. (motyw 14 Preambuty)

Bez znaczenia jest, ze wzér pozwanego rdzni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewng, nawet duzg liczbg szczegdtéw, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim
porownaniu, sg one do siebie podobne. Wzdér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas,
gdy ma na tyle silng zdolnos¢ odrdzniajacg go od innych, ze bedzie mégt by¢ zindywidualizowany
(uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. PozZniak-Niedzielska Wzdr
wspdlnoty. w Ochrona znakdéw towarowych, wzorow przemystowych i oznaczeri geograficznych w

Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym (uswiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy
lepszg znajomo$é przedmiotu. Nie jest to sam twodrca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej
dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny.
(M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad
Sgdowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 P., z
22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16/06/2011 r. w
sprawie T-68/10 S., 2 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K.).

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 Sadu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08
S./B.) Kompetencje sgdu w tym zakresie nie mogg by¢ w zadnym razie cedowane na biegtego.
(inaczej Sad Najwyzszy w wyroku z 23/10/2007 r. Il CSK 302/07) Normatywna ocena ogdlnego
wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami 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 G.). Ocenie podobiersstwa / odmiennosci ogdlnego wrazenia, jakie wywotuja na
zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzdr uprawnionego i wzdr zawarty lub zastosowany w
produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb, 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 uciele$niajgcego go produktu powoda). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze
porownanie to rdzni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie
klient, zachowujacy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy.
W przypadku wzordw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposob bezposredni
(szerzej : L. Brancusi Wzdr ... s.273-360), analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice.

(por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J., z



16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Bez znaczenia sg zatem
oznaczenia wytworcy, jego znaki towarowe, czy petna informacja handlowa, ze wskazaniem

pochodzeniu produktu.

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad 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 nabywcow. Stopien swobody twdrcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z
wtasciwosciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych
do niego zastosowanie. Pordwnania ogdlnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru
zarejestrowanego i wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego
dokonuje sie analizujgc wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik
automatycznie pomija elementy, ktére sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom,
koncentrujac sie na wtasciwosciach, ktdre sg wyrazem twérczej swobody lub odbiegajg od normy.
(por. takze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J., z
16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., 2 13/11/2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11 i T-84/11 A.)

W przekonaniu Sadu, podejmowanie przez spotke H. i innych przedsiebiorcow dziatan
promocyjnych, oferowanie i wprowadzanie do obrotu lamp wysoce podobnych do zarejestrowanych
na rzecz spotki S. w sierpniu 2012 r. wzoréw wspdlnotowych wystarcza, by specjalista w dziedzinie
oswietlenia mégt sie zapoznaé z tymi wzorami, w szczegdlnosci z wzorem PRIMUS POWER LED spotki

H..

W ocenie Sadu, lampy zarejestrowane jako wzory wspdlnotowe nr 002086876-0001 i
002088351-0001 nie s3 identyczne z zadng z lamp oferowanych wczesniej przez producentéw
artykutéw oswietleniowych. Wzory te sg wiec nowe w rozumieniu art. 4 rozporzadzenia. Nie spetniaja
one natomiast wymogu indywidualnego charakteru, przy ktérego ocenie nalezy kierowac sie

wskazaniem zawartym w cytowanym wyzej motywie 14 Preambuty rozporzadzenia.

Z katalogow ztozonych przez powddke wzajemng wynika, ze zakres wykorzystywania ksztattu
»odwrdéconego spodka” stworzonego z dwdch okregdéw, gdzie powierzchnia uwypukla sie w strone
srodka, w ktérego centralnej czesci umieszczono diody, byt szeroko wykorzystywany przez
producentéw dziatajgcych na rynku oswietleniowym wiele lat wczesniej. W istocie widoczna dla
koncowego uzytkownika, w czasie zwyktego uzytkowania lampy zarejestrowanej jako wzory
wspdlnotowe cze$é wierzchnia niewiele sie rézni od tego samego elementu w produktach H. —
PRIMUS POWER LED (proporcje, wielkos¢ otworu). Zwazywszy, ze obydwie strony zgodnie wskazujg
na brak istotnych ograniczen swobody twdrczej przy projektowaniu tego rodzaju wzordw nie mozna

uznaé, ze wzory RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 wyraznie rdznig sie od stanu sztuki,



cechujac sie indywidualnym charakterem. Przeciwnie, s3 one bardzo podobne do wzoréw

wykorzystywanych wczesniej do produkcji lamp, m.in. przez spétke H..

Ksztatt lampy zobrazowany we wzorach wspdlnotowych jest tylko jednym z wielu mozliwych
do zastosowania wzoréw, ktérych rozmaitosc ksztattdw i ornamentacji wynika chocby z katalogéw
ztozonych do akt sprawy, przedstawiajgcych oferte réznych producentéw. Tworzac wzér lampy, ktéry
jako nowy i cechujacy sie indywidualnym charakterem, projektant powinien byt wyraznie odréznic sie
od stanu wzornictwa. Stworzenie kolejnego ,,odwrdconego spodka” (jak okresla go powddka gtéwna)
nie moze uzasadnia¢ udzielenia spétce ochrony, a w konsekwencji przyznania wytgcznosci uzywania
wzoru dla wszystkich mozliwych produktow, nalezy bowiem podkresli¢, ze — zgodnie z art. 36 ust. 2
rozporzadzenia — wskazanie ma jedynie charakter porzagdkowy. W odrdznieniu od krajowego wzoru
przemystowego, wzér wspdlnotowy jest chroniony jako taki bez ograniczenia do produktéw, dla

ktorych zostat zgtoszony. (por. wyrok SUE z 13/05/2015 r. w sprawie T-15/13 G.)

W przekonaniu sgdu, wzér przemystowy zastosowany w lampie H. PRIMUS POWER LED i
wzory zarejestrowane na rzecz S. wywierajg na koicowym uzytkowniku identyczne ogdlne wrazenie.
Stwierdziwszy, ie wzory wspdlnotowe RCD-002086876-0001 i 002088351-0001 nie spetniaja

wymogow okreslonych w art. 4 rozporzadzenia, Sad uznat je za niewazne. (art. 86 ust. 1a)

O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.
Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki optat 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

przepisdéw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcodw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 28/09/2002 r. w sprawie optat za czynnosci radcéw
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paristwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce
prawnego ustanowionego z urzedu. Zasgdzajgc optate za czynnosci radcy prawnego sad bierze pod
uwage niezbedny nakfad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy petnomocnika w
przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe zasgdzenia optaty
stanowig stawki minimalne okreslone w rozdziatach 3 i 4, z tym, ze nie moze by¢ ona wyzsza od 6-0
krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos¢ zalezy od wartosci przedmiotu sprawy lub jej
rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego

wynosi 840 zt (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Optate ostateczng Sad ustalit na kwote 5.000 zt i uznat jg za pobrang od powdédki wzajemnej

do 2.000 zt. Sad natozyt na pozwang wzajemng obowigzek uiszczenia na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu



Okregowego w Warszawie brakujgcej kwoty 3.000 zt. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia

28/07/2005 r. o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych)

W efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza sie, ze wzér wspdlnotowy od poczatku nie
rodzit skutkéw okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat uznany za niewazny. (art.
26 ust. 1) Spoétka S. nie moze zatem skutecznie twierdzi¢ o naruszeniu przez spotke H. jej praw
licencjobiorcy (ktérego w konsekwencji uniewaznienia wzordw licencjodawca S. nigdy nie posiadat) i
zadac zakazania naruszen (pkt 1. pozwu) oraz usuniecia ich skutkdw (pkt 2., 3. pozwu). Roszczenia te
jako - co do zasady nieusprawiedliwione - podlega¢ musiaty oddaleniu. (a contrario art. 89 ust. 1 i

ust. 2 rozporzadzenia w zw. z art. 286 i art. 287 ust. 1i 2 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p.)

Wobec stwierdzenia niewaznosci wzoréw wspdlnotowych, oddalajgc powddztwo gtéwne Sad
pomingt twierdzenia i dowody powotywane przez strony na okoliczno$¢ nie/naruszenia przez spotke
H. praw z rejestracji, nie miaty one bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sporu w

rozumieniu art. 227 k.p.c.

O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 98 k.p.c., obcigzajac nimi w catosci powddke gtéwnga.



