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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2010 1.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant aplikant radcowski Dorota Mazurek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2010 T.

sprawy z powodztwa (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnoscig w K.
przeciwko S. G. prowadzacemu dzialalno$c gospodarcza

pod nazwa (...) wR.

o ochrone praw z rejestracji wzorow Wspolnoty

1. nakazuje pozwanemu S. G. zaniechania naruszania praw (...) spolki z ograniczong odpowiedzialno$cia w
K., zakazujac wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy oraz skladowania w celu oferowania
elementéw obuwniczych (obcaséw i podsuwek) nasladujacych wzory wspdlnotowe zarejestrowane na rzecz powoda
przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod numerami (...), (...) i (...);

2. nakazuje pozwanemu wycofanie z obrotu, znajdujacych sie w jego posiadaniu wyrobow nasladujacych wzory
wspolnotowe zarejestrowane na rzecz powoda pod numerami (...), (...) i (...);

3. nakazuje pozwanemu zniszczenie form produkcyjnych uzywanych do wytwarzania elementéw obuwniczych
(obcaséw i podsuwek) nasladujacych wzory wspolnotowe zarejestrowane pod numerami (...), (...) i (...);

4. w pozostalej cze$ci powoddztwo oddala;

5. znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.
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Dnia 4 V 2009 . (...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScig w K. wniosta do Sadu Okregowego w C.o :

1. nakazanie S. G. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa (...) w R. zaniechania wytwarzania,
wprowadzania do obrotu, reklamowania podsuwki i obcaséw, nasladujacych produkty powoda (podsuwka model (...),
obcasy model (...)i(...));

2. nakazanie pozwanemu zniszczenia na jego koszt dotychczas wyprodukowanych wzoréw nasladujacych produkty
powoda (podsuwka model (...), obcasy model (...) i (...)) oraz rozmontowania urzadzen kopiujacych zewnetrzna postaé
produktdéw i zniszczenia form produkeyjnych;



3. zasagdzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty (...)zt z ustawowymi odsetkami za czas od dnia 7 kwietnia 2009 r.;
4. zasadzenie kosztow procesu. (k.2)

W pi$mie procesowym datowanym 7 VI 2010 r. oraz na rozprawie 14 VI 2010 r., wskazujac jako podstawe prawna
roszczen przepisy rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 21 XII 2001 r. w sprawie wzordw wspdlnotowych, powdd
sprecyzowal zadania z punktach 1. i 2., domagajac sie nakazania pozwanemu :

6. zaniechania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu, reklamy oraz sktadowania
w celu oferowania wyrobéw nasladujacych produkty powoda wedlug wzoréw zarejestrowanych przez Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod nr (...), (...), (...);

7. zniszczenia na jego koszt, znajdujacych sie w jego siedzibie, magazynach oraz we wszystkich miejscach, ktore
zostang ustalone przez komornika w toku postepowania egzekucyjnego, wyrobéow nasladujacych produkty powoda,
wytworzonych dotychczas wedlug wzoréw zarejestrowanych przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A.
podnr (...), (...), (...) oraz rozmontowania urzadzen kopiujacych zewnetrzna postac tych produktéw i zniszczenia form.

Wyjasnil przy tym, ze kwoty (...) zt dochodzi jako zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzysci w
okresie od listopada 2008 r. do marca 2009 r. (k.313-v, 319)

W motywach S. wyjasnil, ze spotka prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie produkeji i sprzedazy elementéw
do wytwarzania obuwia. Powod zaprojektowal wzory, wykonal i wprowadzil do obrotu : w dniu 25 VI 2007 r. model
obcasa nr ewidencyjny (...), w dniu 1 VIII 2008 r. model obcasa nr ewidencyjny (...), a w dniu 20 VI 2008 r. model
podsuwki nr ewidencyjny (...). Wykonane wg nich produkty zostaly publicznie ujawnione, odpowiednio w lipcu i
sierpniu 2008 .

Powod zarzucil S. G. prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa (...) w R. skopiowanie za pomocag
technicznych srodkéw reprodukeji zewnetrznej postaci jego wzoréw, wykonane wg nich produkty pozwany reklamuje
ioferuje do sprzedazy. Sa one identyczne z tymi wytwarzanymi przez powoda. Nie wywoluja na potencjalnym nabywcy
odmiennego ogdlnego wrazenia. Ich oferowanie sg po cenie nizszej od ceny powoda jest mozliwe dzieki nieponoszeniu
przez pozwanego kosztow opracowania wzordéw, rejestracji, czy promocji. Dzialania pozwanego pozbawily powoda
spodziewanych korzyéci, szacowanych za okres od listopada 2008 r. do marca 2009 r. na (...)zL

S. powolal sie na zgloszenie do rejestracji w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. w dniu 22 II 2009
r. wzoro6w wspolnotowych. Na poparcie swych roszczen zaoferowal dowody z dokumentéw, z zeznan Swiadkow,
przesluchania P. W. w charakterze strony oraz z opinii bieglych. Przedstawil dowody rzeczowe i opinie prywatna.

(k.2-49, 55-65)

Odpowiadajac na pozew S. G. zazadal oddalenia powédztwa i zasgdzenia kosztéow procesu. Zarzucil
bezzasadno$é roszczen S. i nieprzydatno$¢ zaoferowanych dowodéw dla rozstrzygniecia sporu. Jak wynika z
uzasadnienia pozwu, roszczenia powstaly przed dokonaniem przez (...) na wniosek powoda rejestracji spornych
wzordéw. Udzielenie ochrony nie ma wiec znaczenia dla oceny shuszno$ci zarzutow naruszenia praw wylacznych S..
Pozwany zakwestionowal fakt dokonania rejestracji i udzielenia powodowi ochrony.

S. G. zaprzeczyl kopiowanie wzoréw powoda. Stwierdzil, ze od 20-u lat prowadzi dzialalno$¢ gospodarczg i to nie
on, lecz powdd kopiuje jego wzory. Spor dotyczy do$é¢ standartowych, ogdlnie dostepnych wzoréw przemystowych.
Wyjasénil, ze wzér podsuwki nabyl od wloskiego producenta w pazdzierniku 2008 r. Zaprzeczyl istnienie ryzyka
konfuzji w odniesieniu do przeciwstawianych sobie produktow stron. Pozwany zakwestionowat zasadno$é i sposéb
obliczenia odszkodowania, ktérego zasadzenia zazadal powdd. Zawnioskowal dowody z dokumentéw, zeznan
Swiadkow i przestuchania go w charakterze strony, na poparcie tezy o nabyciu we Wloszech spornych wzoréow
podsuwek i obcasow. (k.70-80)



Powod zaprzeczyl twierdzenia pozwanego, zglaszajac dalsze wnioski dowodowe. Powolal sie na przewidziang
rozporzadzeniem ochrone niezarejestrowanych wzoréw wspolnotowych. (k.82-v)

Sad ustalil, ze :

W dniu 22 II 2009 r. (...) spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia w K. zlozyta w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego ( (...)) w A. wnioski o rejestracje wzoréw wspolnotowych odnoszacych sie do elementéw obuwniczych :

1. obcas, zarejestrowany w dniu 22 IT 2009 r. pod nr (...), o czym opublikowano w dniu 24 IV 2009 r., przedstawiony
W nastepujacy sposob :

C...)
(dowdd : swiadectwo rejestracji (...) k.56-58)

2. podsuwke zarejestrowang w dniu 22 II 2009 r. pod nr (...), o czym opublikowano w dniu 24 IV 2009 r.,
przedstawiong w nastepujacy sposob :

...)
...)
(dowdd : $wiadectwo rejestracji (...) k.59-61)

3. obcas zarejestrowany w dniu 22 IT 2009 r. pod nr (...), 0 czym opublikowano w dniu 24 IV 2009 r., przedstawiony
W nastepujacy sposob :

(...) (dowdd : $wiadectwo rejestracji (...) k.62-64)

Od jesieni 2008 r. S. G. produkuje i sprzedaje elementy obuwnicze, m.in. modele podsuwki nr (...) oraz obcaséow
nr(...) (bezsporne — tak tez faktury pozwanego i zaméwienie k.40-43, zeznania $wiadka K. W. k.99-v, J. G. k.100-
v), ktore, ze wzgledu na ich ksztalty, linie, proporcje, nie wywoluja na zorientowa-nym uzytkowniku odmiennego
ogoblnego wrazenia niz wzory wspolnotowe zarejestrowane na rzecz powoda. R6znice pomiedzy nimi sa praktycznie
niedostrzegalne. (ocena Sagdu dokonana na podstawie poréwnania wzoréw Wspoélnoty i kwestionowanych produktow
pozwanego, a takze zeznan §wiadkow D. P. k.98v, R. T. k.100v, przyznania pozwane-go k.136v, opinii bieglego B. P.
k.148-154, jego wyjasnienia k.207-v)

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych zwazyl :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnoto-wych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z
512002r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzylo ujednolicony system nabywania prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego
skutku na terytorium Wspdlnoty (obecnie Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust.3 art.1)

Rozporzadzenie zawiera legalna definicje, odmienna od definicji poszczeg6lnych panstw czlonkowskich, wg ktorej
wzorem jest postaé calego produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegélnoSci z cech linii konturow,
kolorystyki, ksztaltu, tekstury lub materialéw samego produktu lub jego ornamentacji (art.3a). Natomiast produktem
jest kazdy przedmiot przemyslowy lub rekodzielniczy, wlaczajac w to m.in. czeSci przeznaczone do stworzenia
produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z
wylaczeniem programéw komputerowych.

Wyglad (posta¢) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego formie i
uksztaltowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze kolorow
lub uzyciu powierzchni o specjalnych wlasci-wosciach. W wygladzie zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie
jego charakterystyczne cechy, ktére sa wizualnie postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez



uzytkownika finalnego. (tak M. PozZniak-Niedzielska Wzor wspélnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzorow
przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57,
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)

Co do zasady, prawo do wzoru wspoélnotowego przystuguje tworcy lub jego nastepcy prawnemu. (art.14 ust. 1)
Domniemywa sie przy tym, ze uprawnionym jest osoba, na rzecz ktorej wzoér zarejestrowano. (art.17) Moze ono
by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wylacznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie,

wywolanego :

1. wnioskiem zlozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub
2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Wrylacznie zatem decyzja (...) lub wyrok sgdu wlasciwego w sprawach wzoréw wspdlno-towych, stwierdzajace, ze
uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c) pozwalaja na obalenie domniemania
wazno$ci, o ktorym mowa w art. 85 rozporzadzenia. Dopiero w efekcie orzeczenia o uniewaznieniu uwaza
sie, ze wzor wspolnotowy od poczatku nie rodzil skutkéw okreslonych w rozporzaqdzeniu, w
zakresie w jakim zostal uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1)

W razie rejestracji w (...), wzér podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia jako zarejestrowany wzor
wspolnotowy, o ile spelnia przestanki z art.1 ust.2b w zw. z art.5 ust.1b i art.6 ust.1b rozporzadzenia. Uprawniony moze
przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, lacznie do 25 lat od daty zgloszenia. Powstaje w
ten sposob wylaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego wzoru,
obejmujacych w szczegblnoéci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i eksport lub uzywanie
produktu, w ktoérym jest zawarty lub zastosowany wzor, lub sktadowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Rozporzadzenie w sposéb jasny podaje zakres praw, ktore przystuguja uprawnionemu. Obejmuja one niewatpliwie
wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzdér zostat uciele$niony lub do ktorego zostal zastosowany. Szeroka
interpretacje proponuje sie przyjaé wobec okreslen oferowanie i wprowadzenie do obrotu. Oferowanie produktu nie
tylko dotyczy umowy kupna / sprzedazy, ale rowniez najem, dzierzawa czy innego rodzaju przekazanie produktu,
majace ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko nalezy takze rozumieé zwrot uzycie produktu, ktéry obejmuje
takze wystawy czy pokazy, je$li prowadzi do zaklécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego.

Natomiast skltadowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajaco, narusza ono prawo z rejestracji tylko woéwczas,
gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspolnotowego wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktora
narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu, czy przechowujac produkty, w
ktérych inkorporowany jest wzér. Dla oceny naruszenia (jego grozby) istotne jest ustalenie, ze wzor uciele$niony
w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, ze nie wywoluje on
u zorientowanego uzytkownika innego ogblnego wrazenia. Uwzglednia sie przy tym stopien swobody twdrcy przy
opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony wzoru okreslaja cechy zewnetrzne ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy
wniosku o rejestracje. Beda to wylacznie takie cechy, ktére moga by¢ postrzegane zmyslem wzroku. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej
w spos6b wyrazny odnosi sie do tych wlaénie cech. (shown visibly)

Zakres ochrony wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu.
Wowczas stosunkowo niski stopien podobienstwa moze stanowié¢ podstawe do uznania istnienia naruszenia, gdyz nie
istnieja obiektywne przyczyny, dla ktérych wystepujace podobienstwa bylyby konieczne ze wzgledu na brak swobody
tworczej w danej dziedzinie. (por. K. Szczepanowska-Kozlowska Ochrona wzoru w prawie europejskim. PPH nr 5 z



2005T. 8.30-34, M.PoZniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemyslowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad
Sadowy 1/2007 s.4-11)

Wzory nalezy poréwnywac uwzgledniajac cechy nowe, nie za$ znane i ogélnie dostepne. Nie naleza do treéci prawa
np. elementy folkloru czy uksztaltowane historycznie style. Prawo z rejestracji nie obejmuje tych wlasciwos$ci wzoru,

ktore sa wlasnoScia publiczna, a tylko nowe, istotne jego cechy. Istnienie takie samego ogoélnego wrazenia nie
zawsze przesadza o nasladownictwie; czesto jest nieunikniong konsekwencja sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest
inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany jego funkcja uzytkowa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roézniq sie jedynie nieistotnymi szczegolami. (art.5
ust.2) Ceche nowos$ci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wylacznie jego identyczno$c lub wystepowanie réznic
zaledwie w nieznaczacych szczegotach w poréwnaniu z wzorem udostepnionym weze$niej przez publikacje rejestracji,
wystawienie, uzywanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposéb. Tylko zatem roznice cech istotnych pozwalaja uznacé,
ze poréwnywane wzory nie sg identyczne. (tak K. Szczepanowska-Kozlowska Zdolnoé¢ rejestracyjna wzoru w prawie
Unii Europejskiej. PPH nr 3 z 2005 r. 5.45-50)

Zarejestrowany wzor Wspdlnoty ma indywidualny charakter, jesli calo$ciowe (ogbdlne) wrazenie, jakie wywoluje
na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzér, ktéry zostal
udostepniony publicznie przed data dokona-nia zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktoérej wzor ma byé chroniony
lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed data pierwszenstwa. (art.6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru
bierze sie pod uwage stopien swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2)

Okreélenie, czy wzor ma indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogblne wrazenie wywierane
na poinformowanym uzytkowniku dokonujacym ogladu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego
z istniejacg calo$cia wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktoérego odnosi sie wzoér lub w ktérym sie
zawiera, w szczegolnos$ci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopien swobody tworcy podczas tworzenia
danego wzoru. (pkt 14 Preambuly) Dokonujac oceny Sad musi zatem rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te moga ograniczac
narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze tendencje panujace w modzie, czy gusta
nabywcow.

Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiaja one na
zorientowanym uzytkowniku (informed user, 1'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co poprzednio istnialo w tej
samej dziedzinie produktow. Wrazenie to musi byé wyraznie odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzor rozni sie od
wezedniejszego wzoru pewna, nawet duza liczba okreslonych szczegblow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkow-
nik (bardziej obiektywny, wnikliwy, posiadajacy lepsza znajomo$¢ przedmiotu, osoba, ktéra go uzywa i postuguje sie
nim jako znawca) odnosi wrazenie, ze widzial juz taki wzoér. (déja vu)

Kryterium indywidualnego charakteru opiera sie na wrazeniu ogélnym, jakie wywiera wzor i polega na ustaleniu, czy
zorientowany uzytkownik uwaza, ze wzoér rozni sie, czy tez nie od tego co istnialo juz poprzednio w danej dziedzinie
produktéow. (tak M. Pozniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) Wzér bedzie mial charakter indywidualny
Jjedynie woéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnosé odrézniajgca go od innych, ze bedzie moglt byé
zindywidualizowany przez zorientowanego wzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzoér wspoélnoty.
w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii
Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 S.57-59)

Wymodg, by byl to uzytkownik zorientowany, wskazuje na konieczno$¢ ograniczenia kregu uzytkownikow
relewantnych dla oceny ogblnego wrazenia. To zorientowanie powinno by¢ zatem pewnym "wyczuleniem" takiego
odbiorcy, polegajacym na $wiadomo$ci réznej postaci przedmio-tow materialnych jako efektu intelektualnego,
kreatywnego wysilku, a w efekcie sklonnos$ci do wyboru okres§lonego produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak
K. Szczepanowska-Kozlowska Zdolno$é [...] s.45-50)



Za zorientowanego moze byé uwazany staly wzytkownik produktu, ale takze ten, ktéry uzywajac go
doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwiazany z tworzeniem, przechowywaniem lub dystrybucja
produktu, znajacy dobrze jego walory uzytkowe i cechy techniczne. (tak J. Sozaniski Ochrona wlasnoéci intelektualnej
i przemyslowej w Unii Europejskiej — prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspolnotowych. nr 12/2005
s.30-37) Inny poglad prezentuje Krystyna Szczepanowska-Kozlowska ( Zdolno$é [...] s.45-50) ograniczajaca krag
zorientowanych uzytkownikoéw do ostatecznego konsumenta, dla ktérego przeznaczony jest produkt . Definicja ta
sprawdza sie jednak wylacznie w odniesieniu do produktéw codziennego uzytku, ktére nabywamy na tyle czesto
aby zapozna¢ sie z cechami zawartego w nich wzoru, méc poréwnaé go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w
odniesieniu do produktéw nabywanych incydentalnie.

Sad podziela poglad M. N., ze zorientowany (uSwiadomiony) uzytkownik to taki, ktéry jest bardziej przenikliwy
i ma lepsza niz zwykly znajomos$é przedmiotu. Nie jest to sam twoérca ani przecietny odbiorca, ani znawca w
okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okre$lonych
kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa przed-miotu i poshuguje
sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to tez by¢ finalny uzytkownik. (Ochrona wzoréw przemystowych w
prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6)

Rozwazania dotyczace oryginalnego charakteru znajduja bezposrednie odniesienie do oceny naruszenia, gdy
przeciwstawiamy sobie zarejestrowany wzoér Wspolnoty i wzor przemyslowy zawarty w produkcie pozwanego. Fakt

naruszenia uzasadnia stwierdzenie przez zorientowanego uzytkownika, iz wzér powoda i produkt pozwanego nie

wywoluja odmiennego ogblnego wrazenia.

Orzecznictwo sadéw wspolnotowych w sprawach wzoréw jest stosunkowo niewielkie. Naruszenia wzoru dotyczy
jedynie wyrok Sadu Unii Europejskiej wydany 18 III 2010 r. w sprawie T-9/07 (...). Sad odnib6st sie do zasadniczych
kwestii, o ktorych rozstrzygaja sady wlasciwe w sprawach wzoréw wspolnotowych, ktére w praktyce budza istotne
rozbiezno$ci interpretacyjne. Warto wiec odwolac sie do motywow tego wyroku.

W pierwszym rzedzie nalezy wskazac¢, ze w sprawie o naruszenie sad dokonuje oceny podobienistwa lub odmiennosci
ogoblnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku wzory uprawnionego i produkty domniemanego
naruszyciela. Nie przeciwstawia sobie natomiast produktow stron. Sposéb w jaki powod uzywa wzoru jest bez
znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Produkt, w ktorym wzor jest ucielesniony moze by¢ wykorzystany pomocniczo
przy dokonywaniu oceny, jesli nie ma watpliwoéci co do ich tozsamo$ci (pozwany nie kwestionuje identyczno$ci wzoru
i produktu powoda).

Bez znaczenia jest takze dobra lub zla wiara uprawnionego do wzoru oraz pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytwoérca ani sprzedawca produktow, w ktérych wzor jest zastosowany
(nalezy podkresli¢, ze wzor wspdlnotowy nie ogranicza sie do okre$lone-go produktu, a jego wskazanie we wniosku
0 rejestracje ma znaczenie pomocnicze). Jest szczegblnie uwazny i dysponuje pewna wiedza na temat stanu
wzornictwa. Stopienr swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegblnym uwzglednieniem
wymagan zwiazanych z wlaéciwoSciami wynikajacymi z funkeji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych
majacych do niego zastosowanie. Por6wnania ogblnego podobienstwa przeciwstawia-nych sobie wzoru i produktu
dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i roznice.

Dokonywana w sprawie o naruszenie wzoru wspolnotowego ocena ma charakter normatywny, podobnie jak w
sprawach o naruszenie wspolnotowych znakéw towarowych. Sad uwzglednia zaoferowany mu przez strony procesu
material dowodowy, opinia bieglego, ktory nie jest zorientowanym uzytkownikiem lecz znawca (ekspertem) nie
moze w zadnym razie decydowaé o rozstrzygnieciu. Biegly moze stuzy¢ sadowi, wskazujac na podobienstwa i réznice
wystepujace we wzorze i przeciwstawianym mu produkcie, wyjadniajac jaki jest zakres swobody tworczej przy
opracowywaniu okre§lonego rodzaju wzoréw. Opinia nie jest jednak ani koniecznym, ani wylacznym dowodem,
decydujacym w kwestii naruszenia. (inaczej — wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 X 2007 r. IICSK 302/07).



W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w
nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno w zakresie przepisow prawa materialnego (ust.2.) jak i
procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego
wzoru przemystowego.

Uznajqc, ze pozwany naruszyl lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji
wzoru Wspolnoty sad stosuje, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujgce
srodki :

a. zabraniajace kontynuowania dzialan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materialéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych doébr, jezeli
ich wlasciciel wiedzial do jakich celéw byly uzyte lub w okres$lonych okolicznoSciach bylo to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankeji, odpowiednich w okreS§lonych okoliczno$ciach,
przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym rowniez prawa prywatnego miedzynarodowego panstwa
czlonkowskiego, w ktéorym naruszenie grozilo lub mialo miejsce. (art. 89 ust.1) Sad w sprawach wzoréow
wspolnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne $rodki zapewniajace przestrzeganie sankcji
okreslonych w ust.1. (ust.2)

Odnoszqc powyzsze rozwazania do poczynionych w sprawie ustalen Sqd uznal, ze:

Zasadnicze znaczenie dla okreslenia jakie okolicznoSci sg istotne dla rozstrzygniecia sporu w rozumieniu art. 227
k.p.c. ijak powinny by¢ oceniane mialo kategoryczne stwierdzenie pelnomocnika powoda, ze S. domaga sie zakazania
S. G. naruszania praw z rejestracji wzoréw wspodlnotowych i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysSci. Deklaracja
ta powinna by¢ zlozona juz w pozwie, umozliwiajac pozwanemu podjecie decyzji w przedmiocie wniesienia pozwu
wzajemnego o uniewaznienie, a Sagdowi racjonalng decyzje co do dowodéw, ktore nalezy dopuscié i przeprowadzié,
aby rozstrzygnac spor.

Nalezy bowiem podkreslié, Zze w sprawach o zakazanie naruszen praw z rejestracji wzoréw wspoélnotowych oraz o
zakazanie czyn6w nieuczciwej konkurencji polegajacego na kopiowaniu produktu, Sad ustala catkowicie odmienne
okoliczno$ci. W pierwszym przypadku przeciwstawia sobie wzoér zarejestrowany na rzecz powoda produktowi
pozwanego i bez znaczenia jest to, czy powod uzywa wzér uciele$niajgc go w produktach. Ocena dokonywana z
punktu widzenia zorientowanego uzytkownika ma charakter normatywny, podobnie jak ma to miejsce w sprawach o
naruszenie prawa do znaku towarowego. Ocena bieglego moze by¢ przydatna jedynie w zakresie okreslenia, spornego
pomiedzy stronami, zakresu swobody tworczej, a takze uwidocznienia podobienistw i roéznic.

W drugim przypadku Sad przeciwstawia sobie produkty stron. W razie sporu, biegly ocenia, czy produkt pozwanego
cechuje takie podobiefistwo, ktdre mozna uznaé za niewolnicze nasladownictwo.

Wobec stwierdzenia przez powoda, ze podstawe prawna zadan stanowig przepisy cyt. rozporzadzenia, Sad pominal
wszystkie twierdzenia i dowody (takze te, ktore zostaly uprzednio dopuszczone i przeprowadzone przez Sad Okregowy
w Czestochowie) dotyczace podobienstwa produktdéw stron. Rowniez bez znaczenia byly okolicznosci dotyczace
autorstwa spornych wzoréw i ich publicznego ujawnienia. Sad nie moze rozstrzygaé¢ o braku nowosci wzoréow w
sytuacji gdy pozwany nie zlozyl pozwu wzajemnego o uniewaznienie. Czynigc ustalenia Sad pominal zatem zeznania
D. P. k.98-v, M. L. k.9g8v-99, K. W. k.99-v, H. D. k.ggv-100, W. S. k.135-v, zeznania powoda (P. W.) k.135v-136, a
takze dowody z dokumentéw : faktury powoda k.15-31, grafiki komputerowe z opracowania wzoréw k.32-37, rachunki
k.38-39, faktury pozwanego k.40-41, zamoéwienie z 9 III 2009 r. k.42-43, o§wiadczenia D. P. k.44-46, potwierdzenie



zlozenia wniosku o rejestracje k.49. Jako spdznione, w rozumieniu art. 479" § 1 k.p.c., Sad pominag} twierdzenia i
oddalil wnioski dowodowe zgloszone przez powoda w piSmie procesowym z 28 VIII 2009 r. (k.104-v)

Sad uznal, ze powédd dysponuje skutecznym prawem z rejestracji wzoréow wspolnotowych nr nr
(...) . Pozwany kwestionowal prawa powoda, jednak wylacznie z tej przyczyny, ze wzory nie s3 nowe ani nie
maja indywidualnego charakteru. Zarzuty te stanowi¢ moga podstawe zadania uniewaznienia wzoréw, pozwany nie
wystapil jednak z formalnym wnioskiem do (...), ani w niniejszej sprawie nie zglosil w terminie pozwu wzajemnego.
Rozwazanie takiej mozliwo$ci na ostatnim terminie rozprawy bylo bez znaczenia dla biegu postepowania. Przepis
art. 204 § 2 k.p.c., ktory stosuje sie w braku unormowan wspolnotowych, dopuszcza bowiem mozliwosé zgloszenia
pozwu wzajemnego najpdzniej na pierwszym terminie rozprawy. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze skladajac odpowiedz
na pozew, pozwany mial Swiadomos¢, ze powod powoluje sie na ochrone przystugujacych mu praw z rejestracji _oraz
czyny nieuczciwej konkurencji (kumulatywnie — pismo procesowe z 13 V 2009 r. k.55). Podwazal wowczas wazno$é
praw powoda. Na p6zniejszym etapie postepowania droga sagdowa dla dochodzenia uniewaznienia spornych wzoréw
byla wiec niedopuszczalna. (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 85 ust. 1 rozporzadzenia)

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze S. G. nie obalil domniemania waznoSci wzoréw zarejestrowanych w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod numerami (...) na rzecz spdlki(...) . Powod moze wiec skutecznie
domagaé sie ochrony przed naruszeniami swych praw wylacznych.

Pozwany w istocie nie kwestionowal podobienstwa wzoréw i przeciwstawianych im produktow.
Przekonuja o tym zeznania Swiadkéw, fotografie i po czesci opinia bieglego z zakresu wzornictwa przemyslowego
(k.149, 152-154, 207v). Sad uznaje te dowody za pomocne do potwierdzenia zarzutu powoda, pozwany nie podnosit
bowiem, ze jego produkty sa odmienne od wzoréw. Uprawnione jest zatem przeniesienie twierdzen $wiadkéw i
bieglego z produktu powoda na jego wzory, ktérym przeciwstawia sie produkty pozwanego.

Minimalne réznice linii obcaséw (wzoréw i produktéw) kazdej ze stron sa niedostrzegal-ne w ogoélnym ogladzie
zorientowanego uzytkownika, ktérym moze by¢ kazda kobieta. W tym przypadku ocena nalezy do ostatecznego
uzytkownika. Nie uwzglednia sie w niej elementéw funkcjonalnych, czyli linii poziomej — dolnej i uko$nej - gérnej,
przylegajacej do buta. O og6lnym wrazeniu decydowac¢ beda wiec linie pionowe, lagodnie zwezajace shupek obcasa ku
dotowi. Te za$ sa we wzorach powoda i produktach pozwanego tozsame w ogolnym ogladzie.

(...) (wzor i produkt) sa praktycznie identyczne, nie do odr6znienia. W ich przypadku za zorientowanego uzytkownika
nalezy uzna¢ wytworce obuwia, jest to bowiem element niedostrzegalny dla koncowego uzytkownika, maskowany
wkladka wewnetrzng. Tu zakres swobody tworczej, determinowany peliona funkcja, jest ograniczony, co nie
uzasadnia jednak tak daleko posunietego podobienistwa wzoru i produktu.

Oceniajac przeciwstawione sobie wzory wspdlnotowe oraz produkty oferowane przez pozwanego mozna stwierdzic,
bez zadnych watpliwosci, ogdlne podobienstwo ich ksztaltow, wymiaréw, proporcji. Podobienstwo to jest niewatpliwe
nie tylko dla zwyklego ich uzytkownika, uzytkownika zorientowanego, ale takze dla znawcy (biegly).

S. G. powolywal sie na brak bezprawno$ci dzialania, nabycie wzoréw od wloskiego przedsiebiorcy. W ocenie Sadu
nie przeciwstawit jednak prawom powoda wlasnych praw, uzasadniajacych uznanie, Ze nie mialo miejsca naruszenie

praw wylacznych (...).

Stwierdzajqc fakt naruszenia przez pozwanego praw powoda z rejestracji wzorow Wspolnoty nr nr
(...) przez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie i reklamowanie obcasow i podsuwki
Sad :

1. zakazal S. G. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamy oraz skladowania w celu oferowania
elementéw obuwniczych (obcaséw i podsuwek) nasladujacych te wzory, ktére to sankcje zapobiec maja naruszaniu w
przyszlosci praw wylacznych powoda (art. 89 ust. 1a rozporzadzenia);



2. nakazal pozwanemu wycofanie z obrotu, znajdujacych sie w jego posiadaniu wyrobéw nasladujacych te wzory,
ktore to sankcje umozliwig likwidacje skutkéw juz dokonanych naruszen (art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 1d
rozporzadzenia);

3. nakazal mu zniszczenie form produkcyjnych uzywanych do wytwarzania elementéw obuwniczych nasladujacych
te wzory, ktore to sankcje stuzyé beda wyeliminowaniu z uzycia $rodka jakim do naruszania praw powoda postuguje
sie pozwany. (art. 286 p.w.p. w zw. z art. 89 ust. 1d rozporzadzenia).

Sad oddalit powodztwo w zakresie zadan o zakazanie importu lub eksportu produktéw, powdd nie twierdzit
bowiem, a tym bardziej nie udowodnil, ze pozwany w ten sposdb narusza jego prawa, czy grozi ich naruszeniem,
pozwany za$ zaprzeczyl takiego sposobu uzywania wzordw. Nie nakazal rowniez S. G. zniszczenia kwestionowanych
produktéw, brak bowiem dowodu na to, Zze pozwany ma je w swoim posiadaniu. Na rozprawie w dniu 21 VI 2010 r.
zaprzeczyl magazynowaniu produktow, ktore wykonuje na zamoéwienie. Nadmierne i przez to nieusprawiedliwione
bylo takze zadanie rozmontowania urzadzen, ktére stuza pozwanemu do wykonywania takze innych elementéw nie
naruszajacych w zadnej mierze praw powoda.

Nie zaslugiwalo na uwzglednienie takze roszczenie o zasagdzenie kwoty(...) zl z ustawowymi
odsetkami. Powo6d domagal sie bowiem zaplaty za okres od listopada 2008 r. do marca 2009 ., tj., przed uzyskaniem
prawa z rejestracji i opublikowaniem o wydaniu decyzji w kwietniu 2009 r. (a contrario art. 292 ust. 2 w zw. z art. 287
ust. 11w zw. z art. 89 ust. 1d rozporzadzenia). Calkowicie nieprzydatna do rozstrzygniecia o wysokosSci bezpodstawnie
uzyskanych korzysci ale réwniez o odszkodowaniu byla w tym przypadku opinia bieglego M. S.. (k.239-256) Biegly
uwzglednil w niej ponadto czas trwania postepowania — do konca grudnia 2009 r., ktoéry to okres nie byl objety
roszczeniem.

O kosztach postepowania Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znoszqgc je
wzajemnie. Ze wzgledu na charakter i warto$¢ kazdego z roszczen, ktérych dochodzenie wigzalo sie z réznymi
kosztami, ich rozliczenie w niniejszym postepowaniu nie byto mozliwe. Ogblna ocena pozwolila jednak na uznanie, ze
koszty odnoszace sie do roszczenia z pkt 3 pozwu rownowaza te odnoszace sie do zadan z pkt pkt 1, 2, w takim zakresie
w jakim zostaly one uwzglednione.



