Sygn. akt VI GC 374/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2015 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie VI Wydzial Gospodarczy

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy: SSO Renata Bober

Protokolant: st.sekr.sqadowy Agnieszka Krzton

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powodztwa: (...) Spotka z 0.0. z/s we W.

przeciwko: W. H. prowadzacemu dzialalnoéé gospodarcza pod nazwa P.P.H.U. (...)z/sw S.
o zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemyslowego
I. oddala powodztwo,

II. zasadza od powoda (...) Spolki z 0.0. z/s we W. na rzecz pozwanego W. H. prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza
pod nazwa P.P.H.U. (..) z/s w S. kwote 840 zl (osiemset czterdzieéci zlotych) tytulem kosztéw zastepstwa
procesowego.

Sygn. akt VI GC 374/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 12 czerwca 2015 1.

Pozwem wniesionym w sprawie powdd (...) sp. z 0.0. z siedzibg we W. na podstawie art. 286 oraz art. 287 ust. 1i2w
zw. z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasno$ci przemyslowej domagat sie zobowigzania pozwanego
W. H. prowadzacego dzialalnoé¢ gospodarcza pod firma P. P.H.U. (...) W. H. do:

1. zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru przemystowego nr (...). (...) w postaci znicza diodowego
zbudowanego z korpusu o pobocznicy w ksztalcie walca, na ktérego gérnej powierzchni osadzony jest klosz w ksztalcie
plomienia, w ktorej gorna powierzchnia jest wypukla, przy czym wypuklo$c ta jest symetryczna wzgledem osi pionowej
korpusu - poprzez zakazanie pozwanemu wytwarzania, importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania zniczy
elektrycznych naruszajacych wzoér przemystowy powoda wedlug wzoru przemystowego numer (...);

2. usuniecia skutkéw dokonanych juz naruszen poprzez:

« zniszczenie znajdujacych sie w jego dyspozycji zniczy elektrycznych naruszajacych zarejestrowany wzdr
przemystowy nr (...),

+ wycofanie z obrotu zniczy elektrycznych znajdujacych sie w posiadaniu pozwanego lub pod jego kontrola,



« zniszczenie lub usuniecie materialéw informacyjnych i reklamowych w wersji drukowanej i elektronicznej,
dotyczacych zniczy elektrycznych,

3. publikacji orzeczenia Sadu Okregowego, na stronie gléwnej witryny internetowej www.zapalniczka.pl, oraz
w ogodlnopolskim wydaniu dziennika Rzeczpospolita na pierwszej stronie redakcyjnej po$wieconej ekonomii w
obramowaniu, o powierzchni co najmniej 50 cm2, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia Sadu
i utrzymania prezentacji orzeczenia na witrynie internetowej www.zapalniczka.pl przez okres kolejnych 9o dni; a
w przypadku nie wykonania tego obowigzku upowaznienie powoda do wykonania powyzszego zobowigzania przez
powoda na koszt pozwanego.

Nadto powod wnidst o zasadzenie od pozwanego na swoja rzecz kosztow procesu, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego.

W uzasadnieniu dla powyzszego powod wskazal, ze jest producentem i dystrybutorem zniczy elektrycznych na
rynku polskim, dodajac ze na mocy decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 08.08.2011 r. uzyskal wylaczne prawo
z rejestracji na wzor przemyslowy pt. ,(...)wpisane do rejestru wzoréw przemystowych pod nr (...), ze zdolnoécia
ochronna od dnia zgloszenia, czyli od dnia 29.03.2010 r. Dalej podal, Ze pozwany importuje, wprowadza do obrotu
i oferuje znicze diodowe wytworzone wedlug odmiany drugiej (fig. 3) chronionego wzoru przemyslowego nr (...).
Zdaniem powoda znicze elektryczne, w podobnych opakowaniach do tych, jakie stosuje powdd dla swojego produktu,
nasladujace chroniony wzoér powoda byly i sa wprowadzane przez pozwanego do obrotu na rynku krajowym w sklepach
stacjonarnych oraz za po$rednictwem internetu. Pow6d podkresélil, ze znicz pozwanego (...) M. nie posiada ani jednej
cechy, ktora odr6znia go od chronionego wzoru przemystowego powoda nr (...), co ostatecznie pozbawia go zdolnos$ci
rejestracyjnej i potencjalnej ochrony prawnej, tym samym potwierdzajac bezprawnos$é jego wykorzystywania przez
pozwanego w dzialalno$ci gospodarczej. Zdaniem powoda oceniajac podobienstwo - nowo$é i indywidualny charakter,
w tym zakres swobody tworczej wzoroéw zniczy powoda i pozwanego wyraznie widaé, ze znicz elektryczny pozwanego
(...) M. swoim ksztaltem w pelni odpowiada cechom istotnym zastrzezonego wzoru powoda. Powolujac sie na art.
105 ust. 3 ustawy prawo wlasno$ci przemystowej, powod wskazal, ze uprawniony z rejestracji wzoru przemystowego
moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obroty, importu, eksportu lub uzywania
wytworu, w ktéorym wzor jest zawarty lub zastosowany. W ocenie powoda pozwany w sposéb jawny podejmuje
dzialania naruszajace uprawnienia z rejestracji wzoru przemystowego nr (...) przystugujace powodowi, importujac,
wprowadzajac do obrotu i oferujac towary, ktore nasladuja przedmiotowy wzor. W tym zakresie wskazal, ze pozwany
w ramach prowadzonej przez siebie dzialalnoSci gospodarczej stale sprowadza sporne znicze elektryczne z miejsca
produkcji - Chin na teren Polski, o czym informuje na opakowaniu zewnetrznym przedmiotowych produktow,
a nastepnie wprowadza je do obrotu na rynku krajowym odsprzedajac je podmiotom, ktoére stanowia kolejne
ogniwa w lancuchu bezprawnej dystrybucji produktem chronionym. Dalej podal, ze dzialania pozwanego s3 celowe
i dokonywane w zlej wierze. Nadto naprowadzal, ze nazwa zniczy pozwanego (...) w sposob oczywisty nawigzuje do
oznaczenia stosowanego przez powoda tj. (...).

W odpowiedzi na pozew pozwany wnidst o oddalenie powodztwa w caloéci i zasadzenie na jego rzecz kosztow procesu,
w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych. W uzasadnieniu dla powyzszego wskazal, ze
wzor przemystowy powoda nr (...) w dacie jego zgloszenia do rejestracji w Urzedzie Patentowym RP (tj. w dniu
29/03/2010 r.) nie spehial przestanek zdolnosci rejestrowej, bowiem nie byl ani nowy, ani tez nie odznaczat sie
indywidualnym charakterem. Zdaniem pozwanego wzor ten zastrzega wylgcznie kontury i ksztalt znicza (walec),
ktory przed dniem zgloszenia byl rozpowszechniany i obecny w obrocie. Nadto podal, ze wbrew twierdzeniu powoda,
ochrona wynikajaca z posiadanej przez niego rejestracji nie oznacza, ze rozciaga sie ona na wszelkie znicze elektryczne
w dowolnym kolorze, ktére majg korpus w ksztalcie walca, z kloszem we wszelkich mozliwych ksztaltach plomienia
umieszczonym na goérnej powierzchni tego korpusu. Ochrona dotyczy jedynie kopii takiego wzoru o dokladnie
takim ksztalcie klosza, jaki przedstawiono na rysunku opisu wzoru nr (...), o gtadkich powierzchniach zaréwno
klosza jak i korpusu, a takze wykonaniu jedynie w kolorze bialym. Dalej podal, ze znicze o takiej samej bryle, ale
wyposazonej w dodatkowe elementy ozdobne, na tyle istotne, ze na zorientowanym uzytkowniku beda wywolywaé



ogoblne wrazenie inne niz wzér (...) - nie beda wchodzily w obszar ochrony. Pozwany wskazal réwniez, ze posiada
prawo z rejestracji wzoru przemystowego nr (...). ,Znicz elektryczny”, ktéry jest produktem kwestionowanym przez
powoda, wprowadzany do obrotu pod handlowa nazwg (...) M.. Podniost takze, iz nawet ze wzrokowego poréwnania
jego wzoru z wzorem powoda mozna stwierdzi¢, ze wzory te r6znig sie a ogblne wrazenie, jakie znicz (...) M. wywoluje
na zorientowanym uzytkowniku rézni sie od ogblnego wrazenia wywolanego przez wzor (...). Pozwany podkreslil, ze
wzor powoda korzystajacy z prawa ochronnego nr (...) zastrzega wylacznie ksztalt konturéw (nawet nie bryly), ktérych
przedstawienie jedynie na jednym plaskim rzucie jest niezgodne z zasadami rysunku i przez to niejednoznaczne.
Wskazal takze, iz przecietny odbiorca siegajac po znicz elektryczny, bedacy imitacja tradycyjnego znicza parafinowego
spodziewa sie, ze bedzie on mial korpus, imitujacy materiat palny (parafine) i element Swiecacy umieszczony nad
korpusem. A wiec te elementy, w odbiorze zorientowanego odbiorcy nie nadaja zniczowi indywidualnego charakteru.
Nadto dodal, ze korpus znicza w ksztalcie walca znany jest na rynku od wielu lat i nie on decyduje o indywidualnym
charakterze tego wzoru. Takze klosz umieszczony na goérnej powierzchni korpusu jest cecha oczywista i raczej
funkcjonalna. Dalej wskazal, Ze nie jest prawda jakoby znicz pozwanego (...) M. nie posiadal ani jednej cechy,
ktéra odroznia go od chronionego wzoru przemyslowego powoda nr (...), jak réwniez nie jest prawda, ze produkt
pozwanego w pelnym zakresie inkorporuje cechy istotne chronionego wzoru przemyslowego powoda. Tym samym,
zdaniem pozwanego, twierdzenia powoda, Ze pozwany w sposob celowy i w zlej wierze narusza chronione prawa
powoda, sa calkowicie chybione. Pozwany podkre$lil takze, iz nie zastuguja na aprobate roéwniez te twierdzenia pozwu,
jakoby pozwany w sposob bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami nasladowal produkty powoda, rzekomo
wprowadzajac klientéw w blad co do ich tozsamosci i tozsamosci producentow. W szczegdlno$ci w ocenie pozwanego
nieporozumieniem jest twierdzenie, jakoby pozwany uzywajac nazwy (...) dla oznaczania swoich produktéw rzekomo
nawigzywat do oznaczenia stosowanego przez powoda (tj. (...)). Anglojezyczne stowo (...) znaczy po polsku harmonia,
zgoda. Natomiast slowo (...) oznacza w jezyku polskim ceremonie (ceremonial). Trudno zdaniem pozwanego uznacé,
ze stowa harmonia i ceremonial sa sobie bliskoznaczne lub stanowig synonimy. Nadto pozwany wskazal, ze oznaczenie
(...) zostalo zgloszone przez niego w dniu 28/02/2014 r. do Urzedu Patentowego RP jako znak towarowy (nr zgloszenia

Z.(..)).

Powod ustosunkowujgc sie do twierdzeh pozwanego, w piSémie procesowym z dnia 06 lutego 2015 r. wskazal, ze
pozwany cala swoja linie obrony oparl na przyslugujacym mu prawie z rejestracji wzoru przemyslowego nr (...),
ktory to wzdr nie jest jednakze tym zniczem, ktérego zaniechania oferowania i wycofania zada powo6d. Nadto wskazal,
ze wbrew twierdzeniom pozwanego ochrona znicza elektrycznego powoda z tytulu uzyskanego prawa z rejestracji
wzoru przemystowego nr (...) rozcigga sie na wszelkie znicze elektryczne odpowiadajace opisowi wzoru i zalaczonym
do niego rysunkom przedstawiajagcym wszystkie chronione odmiany wzoru bez wzgledu na wielko$¢ znicza oraz ich
kolor. Powod podniést takze, iz wbrew zarzutom pozwanego opis wzoru przemyslowego nadaje sie do zwizualizowania
przestrzennego, a nadto analogiczne brzmienie nazw tozsamych produktéw w jednakowych opakowaniach nie jest
przypadkowe i poteguje ryzyko pomylenia przez klientéw powoda i pozwanego.

Na rozprawie bezposérednio poprzedzajgcej wydanie wyroku w dniu 29 maja 2015 r. strona powodowa zlozyla zalacznik
do protokolu wraz z prywatna opinia prawna, wskazujac, ze ww. opinia stanowi jej stanowisko w sprawie. Z uwagi na
zlozenie ww. zalacznika do protokolu pelnomocnik pozwanego zlozyl zastrzezenie w trybie art. 162 k.p.c.

Sad Okregowy ustalil nastepujgcey stan faktyczny:

Powdd i pozwany sa przedsiebiorcami. W dniu 29 marca 2010 r. powdd nabyt prawo z rejestracji nr (...) wzoru
przemystowego pt. Znicz elektryczny, przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym wlaczonym do $wiadectwa
rejestracji (k. 21-27). Zgodnie z tre$cia $wiadectwa rejestracji, znicz diodowy wedlug wzoru przemystowego
zbudowany jest z korpusu o pobocznicy w ksztalcie walca, na ktorego gbérnej powierzchni osadzony jest klosz
w ksztalcie plomienia. Korpus znicza stanowi pojemnik baterii zasilajacej diode $wiecaca umieszczona pod
kloszem. Wz6r przemystowy ,(...)" zostal zarejestrowany w o§miu odmianach. W drugiej odmianie wedlug wzoru
przemyslowego gérna powierzchnia, na ktorej osadzony jest klosz w ksztalcie plomienia jest wypukla, przy czym
wypukloé¢ ta jest symetryczna wzgledem osi pionowej korpusu.



Powo6d nie wyprodukowal zniczy wedlug odmiany drugiej wzoru, ktérej ochrony dochodzi w przedmiotowym
postepowaniu (okoliczno$é przyznana przez powoda - k. 6). Strona powodowa zglosila i zarejestrowala w Urzedzie
Patentowym réwniez inne wzory zniczy. Znicze elektryczne o kloszach w ksztalcie ptomienia umieszczonych na gornej
powierzchni korpusu baterii w ksztalcie walca byly na rynku znane przed data zgloszenia do ochrony wzoru powoda.

dowdéd: odpis z KRS powoda (k. 14-20), Swiadectwo rejestracji wzoru przemystowego z dnia 08.08.2011 r. (k. 21-27),
decyzja Urzedu Patentowego RP Departament Rejestréw z dnia 04 lipca 2012 1. (k. 28), odpis z CEIDG pozwanego (k.
29), wzor znicza elektrycznego zarejestrowanego pod nr (...), zgloszony w dniu 01/07/2005 r. (k. 89), 2. wzér znicza
zarejestrowany pod nr (...)- (...), zgloszony w dniu 01/12/2005 r. (k. 90-92), wzor znicza zarejestrowany pod nr (...)
oblikowanym w dniu 27/12/2007 r. (k. 93-101), opisy zarejestrowanych na rzecz powoda wzoréw przemystowych (...)
i (...) (k. 102-105), opisy zarejestrowanych na rzecz powoda wzoréw przemystowych (...)i (...) (k. 106-109)

Pozwany w ramach prowadzonej przez siebie dzialalno$ci gospodarczej sprzedawal znicze diodowe (...). Wskazane
produkty w ilo$ci 17 000 sztuk sprowadzil jednorazowo z Chin w 2013 r. Przed ta data wskazany towar sprowadzatl
ojciec pozwanego — M. H.. Przedmiotowy znicz sktada sie z bialego korpusu ktéry ma ksztalt walca o charakterze
wypuklym, zaopatrzona jest w wytloczony znak M., w centralnej czeSci znajduje sie plastikowy plomien, o kolorze
z6ktym w ksztalcie oblym i regularnym, znicz ten otwierany jest w dolnej czesci, zaopatrzony w dwie baterie, korpus jak
i posadowiony na nim plomien sa z materialéw plastikowych. Oznaczenie (...) znajdujace sie na zniczach jest znakiem
zastrzezonym, nadto rOwniez nazwe ,c.” pozwany zastrzegl jako znak towarowy. Aktualnie przedmiotowe znicze nie
sa przez pozwanego wprowadzane do obrotu, pozwany zaniechat takze ich importu.

Pozwany od dnia 28 kwietnia 2014 r. posiada prawo z rejestracji wzoru przemystowego nr (...). ,,(...) przedstawionego
w opisie i materiale ilustracyjnym wlgczonym do $wiadectwa rejestracji (k. 110-112).

Pozwany zlozyt do Urzedu Patentowego RP przeciwko powodowi wniosek o uniewaznienie prawa z rejestracji na wzor
przemystowy nr (...).

dowodd: ogledziny znicza elektryczny pozwanego (...) M. dokonane na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. (k.
173v), fotokopia opakowania znicza pozwanego (...) M. (k. 30), kopia instrukcji obslugi znicza pozwanego (...) M.
(k. 31), akt notarialny rep. A nr (...) z dnia 23.10.2014 r. wraz z zalacznikami (k. 32-58), dowody zakupu zniczy
elektrycznych pozwanego (...) M.: faktura nr (...) (k. 59), faktura VAT nr (...) (k. 60), paragon fiskalny (k. 61),
wydruki stron internetowych (k. 62-68), kopia kartonowego opakowania produktu powoda znicza elektrycznego (...)
(k. 69), zdjecie zbiorczego opakowania zniczy powoda S. (k. 70), zdjecie zbiorczego opakowania zniczy pozwanegoP.
(k. 71), $wiadectwo rejestracji wzoru przemyslowego z dnia 10.09.2014 r. (k. 110-112), pismo Urzedu Patentowego
RP z dnia 06 marca 2014 r. (k. 113), wniosek pozwanego z dnia 17.12.2014 r. 0 uniewaznienie prawa z rejestracji na
wzor przemyslowy pt. ,(...) (Rp- (...)) z prezentata (k. 116-117), faktury i paragony fiskalne dokumentujace sprzedaz
zniczy pozwanego (k. 133-142, 170), fotokopia znicza i opakowania znicza pozwanego (k. 169), zeznania $wiadka M.
J. (zlozone na rozprawie w dniu 24.03.2015 r. k. 171-172), zeznania $wiadka R. S. (zlozone na rozprawie w dniu
24.03.2015 r. k. 172-173), zeznania §wiadka M. H. (zlozone na rozprawie w dniu 24.03.2015 r. k. 172-173), zeznania
$wiadka K. D. (zloZzone na rozprawie w dniu 24.03.2015 1. k. 173), opis znicza diodowego (k. 183), zeznania $wiadka
M. D. (zlozone na rozprawie w dniu 29 maja 2015 r. k. 220-221), zeznania §wiadka P. F. (zlozone na rozprawie w dniu
29 maja 2015 r. k. 221), zeznania pozwanego W. H. (zloZone na rozprawie w dniu 29 maja 2015 r. k. 221-222).

Powyzszy stan faktyczny Sad ustalil na podstawie dowodéw powolanych w toku ustalen faktycznych w zakresie
odzwierciedlonym w tych ustaleniach, uznajac dowody te za wiarygodne jako tworzace sp6jna i logiczng calosé.

Sad dokonal ustalen faktycznych na podstawie zlozonych przez strony, wymienionych wyzej - przy odpowiednich
fragmentach ustalen — dokumentéw. Sad uznal je za wiarygodne, rzetelne, zgodne z pozostalym zgromadzonym
w sprawie materialem dowodowym. Ich autentyczno$é nie byla kwestionowana, w zwigzku, z czym nie budzila
watpliwos$ci Sadu, co do jej wiarygodnoSci.



Sad dal wiare zeznaniom sluchanych w sprawie Swiadkéw oraz zeznaniom powoda w zakresie jak dokonane
ustalenia faktyczne, uznajac je za rzetelne, zgodne z pozostalym zgromadzonym w sprawie materialem dowodowym.
Zaznaczenia wymaga, ze wyrazone przez ww. oceny co do podobienstwa produktéw stron postepowania nie mialy
przesadzajacego znaczenia dla merytorycznego rozstrzygniecia sprawy z uwagi na ich subiektywno$c¢ w tej kwestii.

Ustalajac stan faktyczny sad oparl sie rowniez na wynikach ogledzin dowodu rzeczowego w postaci znicza strony
pozwanej, w toku ktérych zapoznal sie z ww. dowodem.

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje:

Powdd swoje roszczenia wywodzil z przepiséw art. 286 oraz art. 287 ust. 112 w zw. z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wlasno$ci przemyslowej (tekst jedn. Dz. U. 2013.1410).

Nie budzil watpliwos$ci Sadu fakt, ze powodowi od dnia 29 marca 2010 r. przysluguje ochrona prawna z rejestracji
wzoru przemyslowego nr (...). Znicz elektryczny, przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym wilgczonym
do $wiadectwa rejestracji (k. 21-27). Stosownie do treéci art. 105 ust. 2 ww. ustawy prawo wlasnosci przemyslowej
(zwanej dalej takze ustawg) poprzez uzyskanie prawa z rejestracji powod nabyl prawo do wylacznego korzystania
z wzoru przemyslowego w sposdb zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z tytulu
powyzszego moze on zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu
lub uzywania wytworu, w ktorym wzoér jest zawarty badz zastosowany lub sktadowania takiego wytworu dla takich
celow (art. 105 ust. 3 ustawy). Zakres ochrony zostal okresSlony w art. 105 ust. 4 ustawy, poprzez wskazanie, ze
prawo z rejestracji wzoru przemystowego obejmuje kazdy wzor, ktéry na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluje
odmiennego ogblnego wrazenia. Dodatkowo wskazaé nalezy, ze przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru
przemystowego bierze sie pod uwage zakres swobody tworczej przy opracowywaniu wzoru (art. 104 ust. 2 ustawy).
To nie wytwory jako calo$¢ podlegaja ochronie udzielonej przez Urzad Patentowy, a ewentualnie zawarty w nich wzoér
przemystowy, ktorego opis stowny wraz z materialem ilustracyjnym wiaczony jest do swiadectwa rejestracji.

Stosownie do tresci art. 287 ust. 1 i 2 ustawy uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naruszony, lub osoba,
ktorej ustawa na to zezwala, moze zadaé od naruszajacego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia r6wniez naprawienia wyrzadzonej szkody. Sad, rozstrzygajac
o naruszeniu patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomo$ci czesci albo calo$ci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad. Na mocy art. 292 ustawy
artykul ten stosuje sie odpowiednio do wzoréw przemystowych. Z kolei na mocy art. 286 ustawy Sad, rozstrzygajac
0 naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoécia naruszajacego bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz Srodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia
lub oznaczenia. W szczegblno$ci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasadzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy
0sob trzecich.

Przenoszac powyzsze na grunt przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejnoSci wskazaé nalezy, iz w ocenie Sadu
Okregowego twierdzenia pozwanego o braku posiadania przez wzor przemystowy powoda cech upowazniajacych do
zarejestrowania wzoru przemystowego nie staly na przeszkodzie do rozstrzygniecia niniejszej sprawy. Wystapienie z
wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji nie niweczylo bezwzglednej ochrony przystugujacej uprawnionemu
z tytulu wydanych decyzji administracyjnych skutecznych erga omnes. Bez znaczenie pozostawal fakt, iz procedura
uzyskania tych praw, na co wskazuje art. 110 ustawy, jest co do zasady procedura zgloszeniowa, a nie badawczg. W
judykaturze przesadzono, ze w zakresie udzielonego prawa podmiotowego sad cywilny pozostaje zwiazany ostateczng
decyzja Urzedu Patentowego do czasu jej uniewaznienia w odpowiednim postepowaniu i co za tym idzie nie moze
oceniac jej prawidlowoSci nawet wowczas, gdy w jego ocenie jest ona wadliwa, co wyraznie wynika z rozdzielenia
kompetencji w przedmiocie naruszenia i uniewaznienia.



Wedlug Sadu Okregowego decydujace znaczenie dla rozstrzygniecia roszczen powoda miata analiza ich zasadnoSci
w kontekscie powolanych powyzej norm art. 104 i art. 105 ust. 4 ustawy. Przypomnie¢ nalezy, Ze prawo z rejestracji
wzoru przemystowego obejmuje kazdy wzor, ktéry na zorientowanym uzytkowniku nie wywohlije odmiennego
ogoblnego wrazenia. Oceniajac spelnienie opisanej przeslanki uwzglednia sie rowniez zakres swobody tworczej przy
opracowywaniu wzoru. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji obejmuje nie tylko wzoér identyczny, ale kazdy
wzor, ktéry na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluje odmiennego ogblnego wrazenia. Inaczej rzecz ujmujac,
0 naruszeniu praw z rejestracji wzoru przemyslowego mozna moéwié¢ wowczas, gdy osoba nieuprawniona postuguje
sie taka postacig wytworu, ktéra na zorientowanym uzytkowniku wywoluje ogélne wrazenie takie samo, nier6zniagce
sie od ogblnego wrazenia wywolywanego na taki podmiot przez postac¢ zarejestrowanego wzoru przemyslowego.
Przepisy art. 287 i art. 292 ustawy nie zawierajg unormowania kwestii rozkladu ciezaru dowodu, w zwiazku z tym
zastosowanie znajduja ogodlne zasady prawa cywilnego. Stosownie za$ do art. 6 k.c. wykazanie bezprawnej ingerencji
pozwanego w zastrzezona na rzecz uprawnionego podmiotu sfere wylacznosci spoczywa na stronie inicjujacej proces
jako wywodzacej z tego faktu korzystne skutki prawne. Powoda obciazalo zatem dowodowe umocowanie twierdzen
wskazujacych nie tylko na fakt zarejestrowania konkretnych wzoréw, ale i to, ze zestawienie wzoru zarejestrowanego z
inkorporujacymi ten wzor produktami oferowanymi przez pozwanego nie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego wrazenia.

Wobec braku wniosku dowodowego o powolanie bieglego sadowego z zakresu wzornictwa przemystowego (powdd
cofnal ww. wniosek dowodowy, nadto na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. pelnomocnik strony powodowej i
pelnomocnik strony pozwanej o$wiadczyli, iz nie wnosza o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego sagdowego
— k. 173) Sad Okregowy dysponowal materialem dowodowym w postaci dokumentéw, zeznan Swiadkéw oraz
dowodami rzeczowymi zloZzonymi przez strony postepowania. W doktrynie podkresla sie za$, iz ustalenie w sprawie
0 naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemyslowego jakie og6lne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku
wywoluje poréwnanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym wymaga z reguly, choé¢ nie w kazdych
okolicznos$ciach faktycznych, zasiegniecia wiadomosci specjalnych. Z jednej strony ustawodawca w art. 278 § 1
k.p.c. ograniczyl samodzielno$¢ jurysdykeyjna sadu wylaczajac spod jego kompetencji mozliwos$é autorytatywnego
ustosunkowywania sie do wspomnianych kwestii, z drugiej za$§ strony przepisy prawa wlasnosci przemyslowej
przydaja przy ocenie wzordéw rozstrzygajace znaczenie kryteriom zobiektywizowanym przez pryzmat konstrukeji
normatywnej ,zorientowanego uzytkownika”, ktérym wedlug orzecznictwa nie jest ani ekspert w danej dziedzinie,
ani przecietny odbiorca. Zorientowany uzytkownik to osoba, ktéra dlugotrwale, stale, uzywa danego towaru
i w zwigzku z tym ma pewng wiedze na temat danego rodzaju wzoréw. Zna rynek produktow, ich charakter,
przeznaczenie, by moéc ocenié¢ techniczne determinanty wzoru i inne czynniki ograniczajace mozliwosci tworcze
projektanta, majacego $wiadomo$¢ na temat znaczenia okreslonych cech wzoru i wiedze o podobnych innych
rozwigzaniach, w tym stanu wzornictwa w okreslonej dziedzinie produkcji. Modelowi zorientowanego uzytkownika
przypisuje sie wyzszy niz u przecietnego konsumenta poziom zdolno$ci spostrzegania istniejacych réznic. Uwaza
sie, ze moze nim by¢ dobrze poinformowany, bardzo uwazny konsument (nieutozsamiany z modelem przecietnego
konsumenta), ktoéry zwraca uwage na wszystkie widoczne elementy produktu i w zwigzku z tym zdolny odr6znic¢
wystepujace wzory. Badanie naruszenia art. 105 ust. 4 ustawy dokonywane jest przez pryzmat por6wnania wzoru
przeciwstawianego wzorowi zarejestrowanego jako caloSci, a nie jego w odniesieniu do jego poszczegdlnych cech
rozpatrywanych jednostkowo, w oderwaniu od pozostalych. Chodzi zatem o ogdlny efekt i odczucie sprowadzajace
sie do stwierdzenia czy oba wzory wywoluja takie samo czy tez r6zne wrazenie (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23
pazdziernika 2007 roku, II CSK 302/07, LEX nr 350424). Przyjmuje sie, ze zakres swobody tworczej jest ograniczony
cechami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi, uzytkowymi przedmiotu jak i wczeéniej stosowanym wzornictwem.
Powszechno$¢ typowych rozwiazan moze byé przez zorientowanego uzytkownika traktowana jako oznaka waskiego
zakresu owej swobody tworczej. Oceniajac indywidualny charakter wzoru nalezy mie¢ na uwadze naile utrudnione jest
w danej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne i handlowe. Stopien swobody twoércy przy opracowaniu
wzoru nalezy okres$lac ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwiazanych z wlasciwo§ciami wynikajacymi z funkeji
technicznej produktu.



W punkcie tym podkresli¢ nalezy, ze Sad Okregowy nie mial obowigzku dopusci¢ dowodu z opinii bieglego z urzedu
(tym bardziej, ze jak wyzej podano strona powodowa wyraZznie stwierdzila, ze nie sktada wniosku o przeprowadzenie
dowodu w tym zakresie). W orzecznictwie Sadu Najwyzszego i sadéw powszechnych ugruntowal sie bowiem poglad, ze
przewidziana w art. 232 k.p.c. mozliwo$¢ przeprowadzenia dowodu niewskazanego przez strony nie jest obowigzkiem,
lecz uprawnieniem sadu, z ktérego powinien on korzysta¢ jedynie w z sytuacjach procesowych o szczeg6lnym,
wyjatkowych charakterze. Dzialanie Sadu z urzedu z naruszeniem tej zasady moze bowiem prowadzi¢ do naruszenia
prawa do bezstronnego sadu i odpowiadajacego mu obowiazku przestrzegania zasady rownego traktowania stron (art.
32 ust. 11 art. 45 ust. 1 Konstytucji). Taki szczegdlny przypadek z reguly nie zachodzi, gdy strony w postepowaniu byly
reprezentowane — jak w niniejszej sprawie - przez profesjonalnych pelnomocnikéow (tak w wyroku Sadu Najwyzszego
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie I CSK 415/08, LEX nr 577152). W wyroku z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie V CSK
310/09 (LEX nr 688052) Sad Najwyzszy wskazal nadto, ze nie ma podstaw do takiej wykladni przepisu art. 232 k.p.c.,
ktéra nakladalaby na sad obowigzek wyreczania stron od inicjatywy dowodowej. Obowigzek wskazania dowodéw
obcigza bowiem przede wszystkim strony postepowania. W realiach niniejszej sprawy strony od samego poczatku
postepowania reprezentowane byly przez fachowych pelnomocnikéw, nadto sg one przedsiebiorcami. Trafnie zas
wskazal Sad Apelacyjny w Gdansku w wyroku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie III APa 4/12 (LEX nr LEX
nr 1220454), ze dzialanie sadu z urzedu powinno ograniczaé sie tylko do sytuacji szczegélnych, gdy strona dziala
bez fachowego pelnomocnika i dodatkowo jest nieporadna, z zasady nie powinno wiec dotyczy¢ przedsiebiorcy,
ktoérego profesjonalizm powinien obejmowac takze sfere funkcjonowania w obrocie prawnym, w szczegdlnoSci gdy
jest reprezentowany przez profesjonalnego pelnomocnika.

W tym stanie rzeczy Sad Okregowy doszedl do przekonania, Zze zgromadzony w sprawie material dowodowy
nie pozwala na uwzglednienie powo6dztwa w zakresie naruszenia przez pozwanego prawa z rejestracji wzoru
przemystowego powoda. Poréwnanie przeciwstawionych wzoréw w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie, w
szczegolnosci rysunki i dane rejestrowe wzoru powoda (przy uwzglednieniu braku zalaczenia dowodu rzeczowego
przez powoda uwagi na nieposiadanie go w ofercie sprzedazy) oraz dowod rzeczowy w postaci znicza pozwanego )
wskazuje, ze oba produkty nie sa do siebie podobne na plaszczyZnie przeslanek z art. 105 ust. 4 ustawy oprawo
wladno$ci przemystowe;j.

Istota kazdego wzoru przemystowego zawiera sie co do zasady w jego zewnetrznej, postrzegalnej postaci wyrdzniajacej
sie czy to specyficznym ksztaltem, liniami konturéw, kolorystyka czy ornamentacjg lub wreszcie strukturg lub
materialem. Wszystkie te elementy wlasciwe dla danego wzoru decyduja o jego indywidualnym charakterze i tym
samym o zakresie udzielonej poprzez rejestracje ochrony prawnej. W ocenie Sadu Okregowego zakwestionowany
produkt strony pozwanej rézni sie od wzoru przemystowego powodowej spdtki poprzez wywolywanie ogdlnie
odmiennego wrazenia. Réznice te sa zauwazalne w ogdlnym odbiorze przez zorientowanego uzytkownika tego typu
zniczy. Podkreéli¢ takze nalezy, ze nazwa produktu p. (...), wbrew twierdzeniom strony powodowej, nie wywoluje
jednoznacznych skojarzen z jego oznaczeniem tj. (...). W tym zakresie brak zbiezno$ci na plaszczyZnie znaczeniowej i
wizualnej. Przettumaczona z jezyka angielskiego nazwa uzywana przez powoda moze oznacza¢ harmonie, natomiast
nazwa pozwanego moze oznaczac¢ ceremonie. W ocenie Sadu powyzsze oznaczenia maja odmienny zakres znaczeniowy
ajedyne co je laczy to fakt, ze te dwa wyrazy sie rymuja. Zdaniem Sadu Okregowego powyzsze nie pozwala na przyjecie
ze czeS¢ odbiorcéw moglaby zosta¢ skloniona do omyltkowego zakupu towaru pozwanego, myslac, ze jest to towar
powoda.

Analizujac na marginesie tre$¢ zadania powodowa podnie$é nalezy, iz odnoszac sie do wywiedzionego przez powoda
roszczenia o zakazanie pozwanemu wytwarzania, importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania zniczy
elektrycznych naruszajacych wzor przemystowy powoda wedtug wzoru przemystowego numer (...), wskazaé nalezy,
ze Sad dal wiare pozwanemu, iz ten jedynie raz dokonal importu spornych zniczy, a po dokonaniu sprzedazy
otrzymanej partii towaru zaprzestal handlu produktami co do ktérych powod wywodzi, ze naruszaja jego wzor
przemystowy. Powyzsze powoduje, ze powdd nie wykazal, ze aktualnie stan naruszenia jego wzoru przemystowego
przez pozwanego trwa, a pozwany wytwarza, importuje, wprowadza do obrotu i oferuje sporne znicze. Trudno
dopatrzet sie wiec celowosci orzekania o zaniechaniu dzialan ktére w rzeczywistoSci nie majg miejsca. Argumentem



mogacym przemawiac za orzekaniem o zaprzestaniu naruszen mogloby by¢ w takim przypadku wylacznie wykazanie,
ze istnieje duze prawdopodobiefistwo wystapienia takich dzialan w przyszlosci. Wéwczas orzeczenie sagdowe mialoby
charakter prewencyjny przed majacymi wystapi¢ w przyszlo$ci naruszeniami.

W ocenie Sadu zgromadzony w sprawie material dowodowy nie pozwala tez na uznanie, ze istnieje istotne
prawdopodobienstwo podjecia przez pozwanego rzekomych dzialan naruszycielskich w przyszloSci. Za powyzszym
przemawia okoliczno$¢ jednokrotnego tylko dokonania importu spornych towaréw przez pozwanego oraz to, ze
pozwany aktualnie wprowadza do obrotu nowsze, atrakcyjniejsze wizualnie produkty niz sporne towary. Dodac¢ tez
trzeba, ze na rynku obecnie znajduje sie szeroki asortyment w tym zakresie i sa na nim tez produkty zblizone do wzoru
powoda.

W zakresie natomiast zadania zniszczenie znajdujacych sie w dyspozycji pozwanego zniczy elektrycznych, a takze
zadania wycofania ich z obrotu oraz zniszczenie lub usuniecia materialow informacyjnych i reklamowych w wersji
drukowanej i elektronicznej, dotyczacych spornego towaru zauwazyc¢ nalezy, ze brak jest jakichkolwiek informacji
powoda o skladowaniu zniczy i ww. materialéw przez pozwanego, a pozwany zaprzeczyt powyzszemu. Jest to w ocenie
Sadu wiarygodne z uwagi na niewielka ilo§¢ zniczy wprowadzonych do obrotu, jak tez dtugi uplyw czasu.

Finalnie odnie$¢ nalezy sie takze do zlozenia przez strone powodow3g zalacznika do protokolu wraz z opinig prywatna,
ktbra to opinia zgodnie z twierdzeniami powoda zawiera jego stanowisko w sprawie. Sad majgc na uwadze art.
127 k.p.c. uwzglednit tylko te wywody pozwanego zawarte w zalaczniku do protokolu rozprawy, ktére stanowily
rozwiniecie jego stanowiska zajetego w toku rozprawy. W tym miejscu nalezy bowiem odwola¢ sie przede wszystkim
do powszechnie przyjmowanej w orzecznictwie i piSmiennictwie wykladni przepisu art. 161 k.p.c. i roli zalacznika do
protokotu rozprawy. Trzeba pamietaé, ze zalacznik jest cze$cia protokotu posiedzenia i ma na celu uzupelnienie jego
treéci o bardziej precyzyjne i pelniejsze przedstawienie wnioskéw (wywodoéw, konkluzji) oraz o§wiadczen (twierdzen
i wypowiedzi) strony skladajacej zalacznik. Jego tres¢ musi mie¢ zatem zwigzek z wypowiedziami autora zalacznika
zlozonymi na posiedzeniu, ktérego zalacznik dotyczy. Zalacznik do protokolu w zadnym razie nie ma znaczenia
autonomicznego, lecz ma pomocnicza role w stosunku do obowigzujacej zasady ustnoéci rozprawy. Nie moze zawierac
tre$ci samodzielnych, lecz powinien ogranicza¢ sie do zreferowania i streszczenia ustnych wywodow i wnioskow
przedstawionych uprzednio na rozprawie (zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 13 listopada 2003 r., I CK 229/02,
Biul.SN 2004/4/9; wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 30 pazdziernika 2013 r., I ACa 527/13, LEX nr 1391950).

Oceniajac z tego punktu widzenia zlozony w niniejszej sprawie zalacznik do protokolu nalezalo zatem stwierdzié, ze
Sad nie potraktowal wskazanego dokumentu jako opinii prywatnej, bowiem nie moze by¢ to instrument zmierzajacy
do uzyskania wiadomoSci specjalnych, a ewentualne oparcie rozstrzygniecia na prywatnych ekspertyzach zawartych
w zalaczniku byloby naruszeniem przepiséw procedury cywilnej, w szczegolnos$ci art. 278 § 1 k.p.c. Jak wskazano
powyzej Sad wziat pod uwage tylko te wywody ktére rozwijaly stanowisko zajete w sprawie przez powoda.

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie powyzej powolanych przepisow, w punkcie I wyroku Sad oddalil pow6dztwo
w calo$ci.

Orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztéw procesu zostalo wydane w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.
wzw. z § 2 ust. 11 § 10 ust. 1 pkt 18 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie
oplat za czynnoSci radcoéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panistwa kosztow pomocy prawnej udzielonej przez
radce prawnego ustanowionego z urzedu (tekst jedn. Dz.U.2013.490) stosownie do wyniku sprawy.



