Sygn. akt VII AGa 443/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2021 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydzial Gospodarczy i Wilasnosci Intelektualnej w skladzie:
Przewodniczqcy: Sedzia SA Jolanta de Heij-Kaplinska (spr.)

Sedziowie: SA Tomasz Paldyna

SO del. Tomasz Szczurowski

Protokolant: protokolant sqdowy Katarzyna Okniniska

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa gléwnego D. N.

przeciwko (...) spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq spétce komandytowej w J.
o ochrone praw z rejestracji wzorow wspolnotowych

oraz powédztwa wzajemnego (...) spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotki komandytowej
wd.

przeciwko D. N.
0 uniewaznienie praw z rejestracji wzorow wspoélnotowych
na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie XXII Wydzial Wspélnotowych Znakéw Towarowych
i Wzoréw Przemyslowych

z dnia 12 grudnia 2018 r., sygn. akt XXII GWwp 7/17

I. oddala obie apelacje,

II. znosi wzajemnie koszty postepowania apelacyjnego miedzy stronami.
Tomasz Paldyna Jolanta de Heij-Kaplinska Tomasz Szczurowski

VII AGa 443/19

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 kwietnia 2005 r. C. N. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa C. Przedsiebiorstwo
Produkcyjne wnidst o nakazanie (...) S.A. z siedzibga w J.: 1) zaniechania naruszania prawa z rejestracji wzoru
wspolnotowego nr (...) w produkcji i wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listew przypodlogowych, 2)
usuniecia skutkéw naruszen poprzez wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedazy listew
przypodlogowych, 3) opublikowania na koszt pozwanego w dzienniku ,,(...)”, w wydaniu ogo6lnopolskim, w terminie



dwoch tygodni od daty wykonalnoéci wyroku ogloszenia o wielkoéci ¥4 kolumny o tredci: (...) S.A. z siedzibg w J.
przeprasza C. N. zam. w W. za naruszenie przystlugujacych mu praw wylacznych z rejestracji wzoru wspdlnotowego
dotyczacego wytworu listwy przypodlogowej ( (...)).”, z upowaznieniem powoda do zlecenia publikacji na koszt
pozwanej.

W odpowiedzi na pozew strona pozwany wnosil o oddalenie powddztwa i zasadzenie na jego rzecz zwrotu kosztow
procesu. W dniu 8 wrze$nia 2005 r. (pierwszy termin rozprawy) (...) S.A. z siedziba w J. zlozyl pozew wzajemny, w
ktérym zazadat stwierdzenia niewaznos$ci prawa C. N. z rejestracji wzoru wspélnotowego nr (...) i zasadzenia zwrotu
kosztow procesu.

W odpowiedzi na pozew wzajemny C. N. wnio6st o oddalenie powddztwa i zasadzenie na swoja rzecz zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego.

Wyrokiem z dnia 8 pazdziernika 2007 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspdélnotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemyslowych w sprawie z powbddztwa gldéwnego nakazal (...) S.A. z siedzibg w J. zaniechanie naruszania
prawa C. N. z rejestracji wzoru wspolnotowego nr (...) w produkeji i wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listew
przypodlogowych V.-S. (pkt I.1), nakazal pozwanemu gldbwnemu usuniecie skutkéw naruszen poprzez wycofanie i
zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedazy listew przypodlogowych V.-S. (pkt 1.2), w pozostalej czesci
powodztwo gléwne oddalil (pkt 1.3), wpis ostateczny od powodztwa gléwnego ustalil na kwote 5.000 zl i uznal za
pobrany od powoda gléwnego do kwoty 500 z} (pkt I.4), nakazal pobranie od (...) S.A. z siedziba w J. na rzecz Skarbu
Panstwa kwoty 4 500 zl, tytulem pozostalej cze$ci wpisu ostatecznego (pkt 1.5), zasadzil od pozwanego gléwnego na
rzecz powoda glownego kwote 6 695 zl tytulem zwrotu kosztow procesu (pkt 1.6), zwrécil powodowi gtownemu z kasy
Sadu kwote 170 zl, tytulem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w dniu 27 lipca 2006 r. (pkt 1.7), za§ w sprawie z
powbdztwa wzajemnego oddalil powbddztwo (pkt I1.1), wpis ostateczny od powodztwa wzajemnego ustalil na kwote 5
000 zliuznal za pobrany od powoda wzajemnego do kwoty 500 zt (pkt I1.2), nakazal pobranie od powoda wzajemnego
na rzecz Skarbu Panistwa kwoty 4 500 zl, tytulem pozostalej czeSci wpisu ostatecznego (pkt I1.3) oraz zasadzil od
powoda wzajemnego na rzecz pozwanego wzajemnego kwote 2 520 zl, tytulem zwrotu kosztoéw procesu (pkt 11.4).

W toku postepowania wywolanego wniesieniem apelacji przez pozwanego gtownego/powoda wzajemnego powdd
glowny C. N. zmart 6 listopada 2008 roku i Sad Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 25 listopada 2008 roku
zawiesil postepowanie w sprawie.

Postanowieniem z 27 lutego 2014 roku Sad Apelacyjny w Warszawie podjal postepowanie w sprawie z powodztwa
C. N. przeciwko (...) spolki z ograniczong odpowiedzialno$cig spotki komandytowo-akeyjnej (uprzednio (...) spotka
akcyjna w J.) oraz z powddztwa wzajemnego (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cig spo6tki komandytowo-
akcyjnej (uprzednio (...) spdtka akcyjna w J.) przeciwko C. N. z udzialem D. N. jako nastepcy prawnego zmarlego
powoda C. N..

Sad Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 28 czerwca 2016 roku w sprawie z powodztwa glownego D. N. przeciwko
(...) spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia spotka komandytowa z siedziba w J. uchylil zaskarzony wyrok w czesci
obejmujacej rozstrzygniecie zawarte w punktach 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 oraz w sprawie z powo6dztwa wzajemnego (...)
spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig spétka komandytowa z siedzibg w J. przeciwko D. N. uchylil wyrok w calo$ci
i przekazal w tym zakresie sprawe do ponownego rozpoznania pozostawiajac Sadowi Okregowemu w Warszawie
rozstrzygniecie o kosztach instancji odwolawcze;.

Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Okregowy wezwal strony do doprecyzowania zadan. Powdd gléwny wniost o
nakazanie pozwanemu (...) spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia spétka komandytowa z siedzibg w J.:

1) zaniechania naruszania praw wylacznych powoda - praw z rejestracji wzoréw wspolnotowych o numerach:

e (...)-001



o (...)-002
« (..)-003
« (..)-004
« (...)-005
e (...)-006
w produkcji, wprowadzaniu do obrotu oraz reklamie listwy przypodlogowej o nazwie h. (...)-S.,

2) usuniecia skutkéw naruszenia praw z rejestracji wskazanych w punkcie 1. wzoréw poprzez wycofanie i zniszczenie
wytworzonych i oferowanych do sprzedazy listew przypodtogowych V.- S..

Pozwany wzajemny wniost o uniewaznienie wzoru C. o numerze:

(.- (),

(.- (),

(.- (),

(.- (),

(...)- (..), (.)-(...) zwanymi lacznie wzorami C. i zasadzenie zwrotu kosztéw postepowania wg norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2018 roku Sad Okregowy w Warszawie Wydzial Wspo6lnotowych Znakéw Towarowych i
W. (...) wsprawie z powodztwa gtownego powoddztwo oddalil (pkt 1), oplate ostateczna od powddztwa gléwnego ustalil
na kwote 5 000 zl (pkt 2), nakazal pobranie od powoda gléwnego na rzecz Skarbu Panstwa kwoty 4 500 zl, tytulem
brakujacej oplaty (pkt 3), zasadzil od pozwanego gléwnego na rzecz powoda glownego kwote 11 985 z} tytulem zwrotu
kosztoéw procesu (pkt 4); za§ w sprawie z powodztwa wzajemnego oddalil powddztwo (pkt 5), oplate ostatecznag od
powodztwa wzajemnego ustalil na kwote 5 000 zl (pkt 6), nakazal pobranie od powoda wzajemnego na rzecz Skarbu
Panstwa kwoty 4 500 zl, tytulem brakujacej oplaty (pkt 7) oraz zasadzil od powoda wzajemnego na rzecz pozwanego
wzajemnego kwote 6 240 zl, tytulem zwrotu kosztow procesu (pkt 8).

Sad pierwszej instancji oparl swaje rozstrzygniecie na nastepujqgcych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach prawnych:

Powod glowny/pozwany wzajemny prowadzi dzialalno§é gospodarcza pod firma (...) w E. miedzy innymi w
zakresie 20.16.Z produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 20.59.Z produkcja pozostalych wyrobow
chemicznych, 22.21.Z produkcja plyt, arkuszy, rur i ksztaltownikow z tworzyw sztucznych, 24.42.B produkcja
wyrobow z aluminium i stopéw aluminium, 25.11.Z produkcja konstrukeji metalowych i ich czeéci, 25.12.Z produkcja
metalowych elementow stolarki budowlanej, itp.

Pozwany gléwny/powdd wzajemny przeksztalcil przedsiebiorstwo w ten sposob, ze uchwala zgromadzenia
wspoélnikow z 5 lipea 2010 roku (...) spotka akcyjna z siedziba w J. zostal przeksztalcony w spotke komandytowo-
akcyjng pod firma (...) sp6lka z ograniczona odpowiedzialnoécia spotka komandytowo-akcyjna z siedziba w J..
Uchwalg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 pazdziernika 2013 roku doszlo do przeksztalcenia (...) spotka
z ograniczona odpowiedzialnoS$cia spotka komandytowo-akeyjna z siedziba w J. w sp6lke jawna pod firma (...) spolka
z ograniczona odpowiedzialno$cia spotka jawna z siedziba w J.. Na podstawie uchwaly wspo6lnikow z 28 kwietnia 2015
roku w trybie art. 551 § 1 k.s.h. doszlo do przeksztalcenia spo6lki jawnej w spolke komandytowa pod firma (...) spotka
z ograniczona odpowiedzialno$cia spétka komandytowa z siedzibg w J..



Powod glowny zglosil 8 marca 2002 roku w Urzedzie Patentowym RP pod nr 815 wzoér uzytkowy, ktérego przedmiotem
jest listwa przypodlogowa. Urzad patentowy RP decyzja z 30 listopada 2003 roku udzielil pod nr (...) C. N. prawa
ochronnego na wzoér uzytkowy pn. listwa przypodlogowa, ktorej opis ochronny jest nastepujacy:

“Przedmiotem wzoru przemyslowego jest listwa przypodlogowa stosowana w budownictwie. Przedmiot wzoru
przemystowego jest uwidoczniony na zalaczonym rysunku, na ktéorym fig. 1 do fig. 6 przedstawiaja w widoku
perspektywicznym elementy skladowe listwy przypodlogowej, przy czym fig. 1 pokazuje gléwny element wzdluzny,
fig. 2 - element wzdluzny zaslepkowy, fig. 3 - element konicowy lewy, fig. 4 - element naroznikowy wewnetrzny, fig. 5 -
element naroznikowy zewnetrzny i fig. 6 - element koficowy prawy. Ponadto na fig. 7 pokazano widok listwy ztozonej
z jej wszystkich elementéw w widoku od gory, fig. 8 - widok z boku gléwnego elementu wzdluznego i oddzielnie -
elementu wzdluznego zaslepkowego, fig. 9 - widok z boku gléwnego elementu wzdluznego zespolonego z elementem
wzdluznym zaslepkowym, fig. 10 widok z boku elementu naroznikowego wewnetrznego, fig. 11 - widok od gory tego
elementu, fig. 12 - widok z boku elementu naroznikowego zewnetrznego, fig. 13 - widok od gobry tego elementu, fig.
14 i fig. 15 - element koncowy lewy i prawy w widoku z boku, fig. 16 i fig. 17 - widok od przodu elementu koncowego,
odpowiednio lewego i prawego.

Cechy istotne wzoru przemystowego: Listwa przypodlogowa wedlug wzoru przemyslowego stanowi zestawienie kilku
element 6 w, z kt 6 rych glowny stanowi element wzdluzny o postaci listwy, kt 6 ra wzdluz srodka ma wglebienie o
przekroju poprzecznym przypominajacym splaszczona liter e Q, biegnace przez cala dlugosé elementu. Wglebienie
to w obu miejscach styku z powierzchnia przednia listwy ma zaznaczone wzdluzne wyfrezowanie. Ponad §érodkowym
wglebieniem plaska czes¢ listwy o szerokosSci w przyblizeniu r 6 wnej szeroko$ci wglebienia zagina sie do tylu pod
katem nieco wiekszym od prostego tagodnym lukiem na gleboko$¢ r 6 wna glebokos ci Srodkowego wglebienia. Ponizej
srodkowego wglebienia listwa przechodzi z plaszczyzny w lagodne zagiecie tworzace w przekroju poprzecznym tuk
wyprofilowany, kr 6 tszy niz éwier¢ okregu. Pokazano to na fig. 1.

Listwa przypodlogowa wyposazona jest ponadto w element wzdluzny zadlepkowy, kt 6 ry ma ksztalt ceownika o
szeroko$ ci r 6 wnej szeroko$ci wglebienia w listwie gléwnej i z wyprofilowaniem wzdluz obu krawedzi tylnej $cianki.
Wyprofilowanie to wpasowane jest w wyfrezowanie w miejscu styku z listwa gléwna. Na swobodnych krawedziach obu
ramion ceownika listwa zaslepkowa wyposazona jest w zaczepy wpasowane w ksztalt wglebienia w listwie glownej,
jak pokazano na fig.2.

Element naro znikowy wewnetrzny ma postaé przestrzenng wklesla stanowiaca polaczenie dw 6 ch k gtownik 6
w, z kt 6 rych kazdy w przekroju wzdluznym ma ksztalt zblizony do wielkiej litery (...), kt 6 rej oba ramiona
polaczone s lagodnym lukiem, przy czym ksztalt ten odtwarza zewnetrzny ksztalt listwy gtéwnej polaczonej z listwa
zaSlepkowa. Szeroko$¢ Scianki katownika wzrasta plynnie od g 6 rnej strony litery, kt 6 ra jest dolna czeScig elementu
naroznikowego, do jego g 6 rnej czeSci. Oba katowniki polaczone sa wzdluz krawedzi dluzszej wzajemnie prostopadle
itworza od g 6 ry kwadrat z wycieciem katowym przy jednym rogu. W dolnej czesci element naroznikowy wewnetrzny
ma taki ksztalt, ze przylega do tukowo wkleslej listwy glownej, a nastepnie zagiety jest malym promieniem przy samym
podlozu prostopadle do niego, jak pokazano na fig. 4 i fig. 10.

Element naro znikowy zewnetrzny posiada oslone konstrukcji laczeniowej, kt 6 ra to ost ona ma posta ¢ wypuklej
powloki, kt 6 ra stanowia dwa integralnie polaczone wzdtuz bocznej krawedzi katowniki o ksztalcie zblizonym do
litery (...). Szeroko$¢ $ciany kazdego katownika maleje plynnie od kon ca d tuzszego ramienia znajdujacego sie przy
podlozu w kierunku konca ramienia kr 6 tszego tworzac éwiartke ostros tupa $cietego z bardzo lagodnie zaoblong
krawedzia wzdluzna i bardzo lagodnie zaoblonym i dwoma krawedziami przy podstawie g 6 rnej, kt 6 ra ma ksztalt
kwadratu z katowym wycieciem przy jednym rogu znajdujacym sie w osi ostrostupa. Od dolu powloka elementu
naroznikowego zewnetrznego przylega do lukowo wkleslej dolnej czesci listwy, po czym zagieta jest malym lukiem
przy samym podlozu prostopadle do niego, jak pokazano na fig. 5 i fig. 12. Kazdy z dw 6 ch element 6 w konicowych,
stanowiacych zwierciadlane odbicie, stanowi waski katownik o ksztalcie zblizonym do litery (...) i zarysie przekroju
poprzecznego odpowiadajacemu zewnetrznemu zarysowi gldwnego elementu wzdluznego z elementem zaslepkowym
oraz prostopadla do tego katownika Scianka. Na $ciance znajduja sie i elementy montazowe dopasowane ksztaltem



i posadowieniem do ksztaltu wglebienia w gléwnym elemencie wzdluznym. Na koncu dluzszego ramienia elementu
koncowego, znajdujacego sie w dolnej jego czeéci, element ten przylega do tukowo wkleslej dolnej czesci listwy i
przygiety jest malym lukiem przy samym podtozu prostopad} e do pod toza, jak pokazano na fig. 3, fig. 6, fig. 14 i fig. 15.

Wzbr zgloszony w Urzedzie Patentowym RP 8 marca 2002 roku nie byl publikowany, ujawniony zostal po raz pierwszy
wpisem do rejestru 21 pazdziernika 2003 roku, wzér opublikowano w Wiadomo$ciach Urzedu Patentowego nr (...) w
listopadzie 2003 roku. Przed listopadem 2003 roku Urzad nie udzielal informacji o zgloszeniu ani nie ujawnial wzoru.

Powdd glowny/pozwany wzajemny dokonal zgloszenia wzoréw wspolnotowych, identycznych ze zgloszonymi w
Urzedzie Patentowym RP pod nr (...) w dniu 1 wrzeSnia 2003 roku. Powdd glowny/pozwany wzajemny jest
uprawniony z rejestracji wzoréw wspolnotowych:

nr (...)- (...) od 1 wrzes$nia 2003 roku do 1 wrzeénia 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w §wiadectwie
(nalezy zauwazy¢, ze mimo wniosku powoda gtownego (...) nie dokonal zmiany drugiej czeSci wzoru, ktéra dotyczy
wzoru (...))

nr (...)- (...) od 1 wrze$nia 2003 roku do 1 wrzesnia 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w §wiadectwie
(tu takze druga postaé wzoru, dotyczaca wzoru (...) zostala nieprawidlowo zamieszczona)

nr (...)- (...) od 1 wrze$nia 2003 roku do 1 wrze$nia 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w §wiadectwie:
nr (...)- (...) od 1 wrzes$nia 2003 roku do 1 wrzeénia 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w §wiadectwie
nr (...)- (...) od 1 wrze$nia 2003 roku do 1 wrze$nia 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w §wiadectwie:
nr (...)- (...) od 1 wrze$nia 2003 roku do 1 wrze$nia 2023 roku z graficznym przedstawieniem wzoru jak w §wiadectwie:
Zgloszenie wspolnotowe jest tozsame ze wzorem krajowym, ich ochrona ma charakter kumulatywny.

Poprzednik prawny pozwanego glownego 4 stycznia 2004 roku zlozyl do Urzedu Patentowego RP sprzeciw od
prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 1 lipca 2003 r. o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru
przemystowego pt.: "Listwa przypodlogowa” nr Rp- (...). Urzad Patentowy RP oddalil wniosek decyzja z 15 grudnia
2004 roku.

(...) spolka akecyjna z siedziba w (...) spolka akcyjna - (...) spolka komandytowa w C. wniesli do Sadu Okregowego
w Olsztynie o zobowigzanie C. N. do zlozenia o§wiadczenia woli, ktorego treScia mialo by¢ udzielenie powodom
licencji niewylgcznej na podstawie umowy przedwstepnej zawartej 26 sierpnia 2006 roku w A. do wykonywania
praw z zastrzezonych na rzecz pozwanego C. N. wzorow przemystowych listew przypodlogowych: krajowego nr (...)
i wspblnotowego nr (...), przez okres ochrony wynikajacy z zastrzezenia wymienionych wzoréw w zamian za zaptate
zryczaltowanego wynagrodzenia w wysokosci 200.000,00 zl brutto.

Wyrokiem Sadu Okregowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie V GC 10/08 C. N. zostal zobowigzany
do zlozenia o$wiadczenia woli (...) spolce akcyjnej w J. o udzieleniu licencji niewylacznej do korzystania z wzoréw
przemystowych: krajowego nr (...) i wsp6lnotowego nr (...) przez czas ochrony za zaplata wynagrodzenia w wysokosci
200 000,00 zl, w pozostalej czedci powddztwo zostalo oddalone i oddalone w calosci z powodztwa (...) spotka akeyjna
- (...) spotka komandytowa w C.. Sad Okregowy w Olsztynie orzek} o roszczeniu stron w oparciu o art. 64 k.c. w zwigzku
z art. 390 k.c., w zwigzku z art. 76 Prawa wlasnoSci przemystowej. Zlozone przez (...) spotka akcyjna - (...) spotke
komandytowg w C. oraz C. N. apelacje od powyzszego wyroku zostaly oddalone przez Sad Apelacyjny w Bialymstoku
wyrokiem z 28 sierpnia 2008 roku w sprawie I ACa 329/08. Oddalajac apelacje pozwanego Sad podkredlil, ze z tresci
umowy przedwstepnej zawartej 28 sierpnia 2006 roku w A., ktora okreslila elementy istotne umowy przyrzeczonej
umowy licencyjnej na wzoér przemystowy nie wynika, aby zobowigzanie pozwanego do zawarcia umowy licencyjnej
mialo charakter warunkowy i wymagalo od powoda (...) spotka akcyjna z siedziba w J. wykonania jakichkolwiek
czynnosci faktycznych lub prawnych. Sad Apelacyjny uznal za bez znaczenia fakt, ze w porozumieniu strona pozwana



figuruje wylacznie jako C. N., bez odniesienia sie do prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej, a co mialoby
w oczach tej strony niweczy¢ wazno$¢é umowy. Sad stwierdzil, ze umowa licencyjna miedzy stronami dotyczy praw z
rejestracji wzorow przemystowych (w tym wspolnotowych), a ich wlascicielem jest wlaénie pozwany (powod gléwny w
niniejszej sprawie). Ponadto dzialalno$é, ktéra prowadzi nie posiada zdolnoSci prawnej, ktéra przystuguje wylacznie
osobie fizycznej. Sad Najwyzszy wyrokiem z 21 stycznia 2015 roku, w sprawie IV CSK 225/14 z powodztwa (...) spotka
z ograniczong odpowiedzialno$cia spotki jawnej w J. (poprzednio (...) spolki akeyjnej wJd.) i(...) spétka z ograniczong
odpowiedzialnos$cig spotki komandytowej w C. (poprzednio (...) spolka akcyjna - (...) spolki komandytowej z C.)
przeciwko D. N., nastepcy prawnemu C. N. na skutek skargi kasacyjnej pozwanego D. N. oddalil skarge kasacyjna.

Przed Urzedem ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego ( (...)) toczyly sie postepowania o uniewaznienie wzorow:

1. (.)- (e

a) zwniosku (...) sp. z 0.0. w S., zakoficzone ostateczng decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia 3 maja
2010 r., sprawa nr 4356,

a) zwniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakonczone ostateczng decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia
10 stycznia 2011 r., sprawa nr 5213,

2. (..)-(.):
a) postepowanie o uniewaznienie nr (...) zwniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C. nie zostato zakonczone,

a) prawomocnym wyrokiem Sadu Unii Europejskiej z dnia 3 pazdziernika 2014 r. w sprawie T- 39/13 stwierdzono
niewazno$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej (...) z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie R (...)-3 utrzymujacej decyzje
z 31 maja 2010 T. 0 uniewaznieniu wzoru z wniosku (...) sp. z 0.0.;

3. (.)-C.):

a) zwniosku (...) sp. z 0.0. w S., zakonczone ostateczng decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia 31 maja
2010 T., Sprawa nr 4935,

b) z wniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakonczone oddalajaca decyzja Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia 17 grudnia
2010 r. w sprawie nr 5239, utrzymang w mocy decyzja Trzeciej Izby Odwolawczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie
R (...)-3,

4. (.)-(.):

a) zwniosku (...) sp. z0.0. w S., zakonczone ostateczng decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia 31 maja
2010 T., Sprawa nr 4943,

a) zwniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakoniczone ostateczna decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia
14 stycznia 2011 r., sprawa nr 5247,

5. (..)- (.0

a) zwniosku (...) sp. z 0.0. w S., zakoniczone ostateczng decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia 31 maja
2010 r., Sprawa nr 4950,

a) zwniosku (...) S.A. - (...) sp.k. w C., zakonczone ostateczng decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia
10 stycznia 2011 r., sprawa nr 5254,

6. (...)-(..):



a) zwniosku (...) sp.z0.0. wS., zakonczone ostateczng decyzja oddalajaca Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia 31 maja
2010 r., sprawa nr 4968,

a) zwniosku (...) S.A. — (...) sp.k. w C., zakonczone oddalajaca decyzja Wydzialu Uniewaznien (...) z dnia 17 grudnia
2010 r. w sprawie nr 5262, utrzymang w mocy decyzja Trzeciej Izby Odwolawczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie
R (..)-3.

Pozwany glowny/powod wzajemny produkuje, reklamuje i wprowadza do obrotu listwy przypodlogowe o nazwie S..

Sad Okregowy wskazal, ze stosownie do przepisow art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest
dawa¢ wyjasnienia co do okolicznoSci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki
nieprzedstawienia dowodu obcigzaja te strone, ktora nie dopelnila cigzacego na niej obowigzku. Samo twierdzenie nie
jest dowodem, a twierdzenie dotyczgce istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione
przez strone je zglaszajaca (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.). Jakkolwiek wiec strony bylyby przekonane o stuszno$ci swych
racji, powinny je przed sadem udowodni¢, nie poprzestajac na zgloszeniu twierdzen i zarzutow. Sad Okregowy ocenil,
ze powod wzajemny powolujac sie na brak nowosci i wezeéniejsze publiczne udostepnienie wzoréw nie zglosit innych
dowodow niz te, ktore przeprowadzil i ocenil sad pierwszej instancji wyrokujac 8 pazdziernika 2007 roku. Na wypadek
watpliwosci Sadu domagat sie ponownego przestuchania Swiadkéw, ktdrzy zeznawali w sprawie 11 lat temu. Zdaniem
Sadu Okregowego ponowne stuchanie swiadkow, ktorych zeznania okazaly sie nieprzydatne i zostaly juz ocenione, a
oceny tej nie podwazyl Sad II Instancji jest zbedne. Ponadto Sad Okregowy podkreslil, Ze w sprawach nalezacych do
wlaéciwosci sadow gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe maja - co do zasady - dowody z dokumentow i
dowody rzeczowe. Sad oddalil wniosek pozwanego gléwnego o dopuszczenie dowodu z ogledzin wzornika produktow
C. z marca 2002 roku na okolicznoé¢ braku nowosci wzoréw (...) i (...). Z ogledzin wzornika nie wynika bowiem
okoliczno$¢, na ktéra powoluje sie pozwany glowny, a zatem jest to dowdd nieprzydatny dla rozstrzygniecia.

Sad Okregowy w zakresie powbddztwa glownego zwazyl, ze zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w
okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile spelia on przestanki z art. 1 ust. 2b w zwiazku z art. 5 ust. 1 b i art. 6
ust. 2 b Rozporzadzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.2002.3.1 ze zm. dalej Rozporzadzenie). Uprawniony moze przedluzy¢ ochrone na jeden lub wiecej
okres6w piecioletnich do 25 lat. Powstaje w ten sposéb wylacznoé¢ uzywania wzoru, obejmujaca: wytwarzanie
(making) calego produktu, w ktérym wzoér zostal ucielesniony lub do ktérego zostal zastosowany, oferowanie i
wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy, ale réwniez najmu, dzierzawy czy innego
rodzaju przekazania produktu, majgcego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktéry obejmuje
takze wystawy czy pokazy, jedli prowadzi do zakl6cenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego,
skladowanie, interpretowane $ciSle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do
obrotu, importu itd. - art. 19 ust. 1 Rozporzadzenia. Z tresci tego przepisu wprost wynika, ze zarejestrowany wzor
wspolnotowy przyznaje jego wlascicielowi wylaczne prawo do jego uzywania i zakazywania osobom trzecim jego
uzywania, ktore nie maja jego zgody.

Sad Okregowy podkreslil, ze pozwany glowny uzyskat zgode powoda glownego na korzystanie ze wzorow
wspolnotowych, do ktérych prawo przystuguje powodowi gldownemu, gdyz udzielit pozwanemu gléwnemu licencji
niewylacznej do korzystania z wzoréw przemystowych: krajowego nr (...) i wspdlnotowych nr (...)- (...) do (...) przez
czas ochrony za zaplata wynagrodzenia w wysoko$ci 200 000,00 zk.

Sad Okregowy odwolal sie i zacytowal wytyczne Sadu Apelacyjnego uchylajacego sprawe, mianowicie ,przy
ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Okregowy dokona samodzielnej analizy poszczegolnych wzoréw wspolnotowych
zarejestrowanych pod numerami od (...)- (...) do (...)- (...) w stosunku do ocenionych przez powoda gléwnego jako
kolidujace wzoréw pozwanego gtownego, przy czym przed przystapieniem do samego poréwnania nalezy ustalié, czy
sporny wzor stanowi cze$¢ sktadowa produktu ztozonego, a w przypadku odpowiedzi twierdzacej, ktore jego czesci sa
widoczne podczas zwyklego uzywania. Brak dokonania ocen w powyzszym zakresie i ograniczenie sie do por6wnania
wzoru wspdlnotowego (zdaniem Sadu I instancji inkorporowanego w produkcie w postaci listwy przypodlogowej)



z listwa przypodlogowa produkowana przez pozwanego glownego - listwa V.-S., oznaczalo, ze Sad I instancji nie
rozpoznat istoty sprawy, bowiem nie ocenil, czy wzory stosowane przez pozwanego gléwnego naruszajg prawa powoda
gléwnego do wzordéw wspolnotowych o numerach (...)-(...), (...)-(...), (...)-(..), (..)-(.), (.)-(.), (.)-(...), anawet
nie ustalil warunkéw ochrony tych wzoréw wspoélnotowych”. W zakresie powodztwa gléwnego Sad Apelacyjny wskazal
jednak zdaniem Sadu Okregowego, aby koniecznie dokonac oceny, czy i ewentualnie jakie skutki wywiera prawomocne
orzeczenie Sadu Okregowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 roku na sprawe niniejszg cytujac ponownie
srozwazenia bedzie wymagalo przede wszystkim to, jakie skutki prawne wywoluje sam wyrok w zakresie stosunku
prawnego, o ktérym mowa jest w sentencji ww. wyroku. Po drugie zauwazy¢ nalezy, ze w sentencji wyroku mowa jest o
wzorze wspolnotowym nr (...), a jak powyzej juz byta o tym mowa, na rzecz powoda gtéwnego zarejestrowane zostaly
wzory wspoblnotowe o numerach (...)- (...), (...)-(..), (..)-(..), (.D)-(.), (.D-(.), (.)- (... Po trzecie, jak wynika
z twierdzen samego pozwanego gléwnego, zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa jest w sentencji wyroku, dokonat
dopiero 25 maja 2015 r. i to do kwoty 190 000 zl, dokonujac za$§ w zakresie kwoty 10.000 z} potracenia”.

Sad Okregowy uznal, ze mimo sentencji wyroku Sadu Okregowego w Olsztynie, gdzie mowa jest o wzorze
wspolnotowym nr (...), gdy na rzecz powoda gléwnego zarejestrowane zostaly wzory wspoélnotowe o numerach (...)-
(o), C)-Cl))y Co)-Cl), G- (Gld)y G-y (eo)- (o), wyTok oczywiScie odnosi sie do porozumienia stron z 28 sierpnia
2006 roku zawartego w A.. Porozumienie bylo umowa przedwstepna udzielenia licencji niewylacznej pozwanemu
glownemu. W tej umowie strony okreslily elementy istotne przyrzeczonej umowy licencyjnej na wzoér przemystowy
(wzory), z ktérego prawo przysluguje pozwanemu (w niniejszej sprawie powodowi glownemu). Bezspornie wzor
wspoélnotowy na listwe przypodlogowa zostal zarejestrowany w ten sposéb, ze przyznano go powodowi gldéwnemu
na kazdy z szeSciu elementéw listwy oddzielnie. Wskazano zatem przy kazdym z nich numer podstawowy jako
(...), dodatkowo oznaczajac je numerami od (...) do (...). Sad podziela stanowisko Sadu Najwyzszego, zawarte
w uzasadnieniu wyroku z 21 stycznia 2015 roku, w sprawie IV CSK 225/14, ze w porozumieniu okresla sie wzor
wspolnotowy numerem (...), co jest oczywiScie nieprecyzyjne, gdyz, po pierwsze, brakuje na poczatku tego numeru
jednego zera, a po wtoére, nie wskazuje sie pelnej rejestracji wspolnotowej wszystkich sze$ciu elementéw listwy. Ta
niedokladno$c¢ okreslenia wzoru wspodlnotowego nie dyskwalifikuje jednak tego kontraktu jako umowy przedwstepnej,
gdyz strony dokladnie wiedzialy o jaki wzor chodzi, tym bardziej, ze zadysponowaly jednocze$nie takze wzorem
krajowym, wydanym na te same elementy listwy, zarejestrowanym w Urzedzie Patentowym pod jednym numerem
(...). Sad Najwyzszy uznal za bezpodstawne zarzuty powoda gléwnego, ze okreSlenie zakresu terytorialnego jest
elementem koniecznym tre$ci umowy o przeniesienie licencji na wzér wspdlnotowy, ktéry wywiodt z art. 32
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspolnotowych. Interpretacje takg uznal za bledng i
odwolal sie na postawie art. 88 ust. 2 rozporzgdzenia do subsydiarnego stosowania prawa krajowego - ustawy Prawo
wlasnoSci przemyslowej. Wedlug art. 76 ust. 2 p.w.p., jezeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania
z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim zakresie jak licencjodawca - licencja pelna. W
tej sytuacji porozumienie z dnia 28 sierpnia 2006 roku zawiera wszystkie niezbedne elementy potrzebne do ustalenia
tresci przyszlej umowy przyrzeczonej (przedmiot, cene i termin). Zatem byly podstawy do uwzglednienia zadania
pozwanego gléwnego zobowigzujacego powoda glébwnego do zlozenia zstepczego o$wiadczenia woli o zawarciu umowy
przyrzeczone;j.

Sad Okregowy po przypomnieniu rozwazan Sadu Najwyzszego i ich podzieleniu podkreslil, ze skutek prawomocnego
orzeczenia Sadu Okregowego w Olsztynie na sprawe niniejszg jest taki, ze pozwany glowny korzysta z prawa do
wzordow zarejestrowanych na rzecz powoda gléwnego przez caly czas ochrony, a powdd glowny nie moze twierdzié,
ze pozwany glowny korzystajac ze wzoréw narusza jego prawa wylaczne. Prawomocne orzeczenie sadu stwierdzajace
obowiazek strony do zloZenia oznaczonego oswiadczenia woli zastepuje tylko to oSwiadczenie - art. 64 k.c. i art. 1047
k.p.c.. Jezeli to o§wiadczenie ma stanowi¢ skladnik umowy, jaka ma by¢ zawarta pomiedzy stronami, do jej zawarcia
konieczne jest zlozenie odpowiedniego oS§wiadczenia woli przez druga strone z zachowaniem wymaganej formy, z
tym wyjatkiem, ze jesli sad uwzglednia powodztwo o stwierdzenie obowiazku zawarcia umowy catkowicie zgodnie z
zadaniem powoda, wowczas orzeczenie sagdu zastepuje umowe. Zastepuje zatem o$wiadczenia woli obu stron, z tym ze
o$wiadczenie powoda, konieczne do wywotania dochodzonego skutku prawnego w postaci zawarcia umowy, zawarte
jest w pozwie. Jesliby sad nie uwzglednil powddztwa catkowicie zgodnie z zadaniem powoda, to zaskarzone orzeczenie



zastepuje wylacznie o§wiadczenie woli pozwanego - art. 64 k.c.. Uchwala sktadu 7 sedziéw Sadu Najwyzszego majaca
moc zasady prawnej z 7 stycznia 1967 roku w sprawie III CZP 32/66, OSNC 1968/12/199 jednoznacznie wskazuje:
»~prawomocne orzeczenie sadu stwierdzajace obowigzek strony do zlozenia oznaczonego oSwiadczenia woli zastepuje
to o$wiadczenie (art. 64 k.c. oraz art. 1047 k.p.c.). Jezeli wiec o§wiadczenie to ma stanowi¢ skladnik umowy, jaka
ma by¢ zawarta pomiedzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest zlozenie odpowiedniego o$wiadczenia
woli przez druga strone z zachowaniem wymaganej formy. Nie dotyczy to jednak zawarcia umowy przyrzeczonej w
umowie przedwstepnej (art. 390 § 2 k.c.) oraz wypadkow, gdy sad uwzglednia powo6dztwo o stwierdzenie obowiazku
zawarcia umowy calkowicie zgodnie z zadaniem powoda; w takich wypadkach orzeczenie sadu stwierdza zawarcie
umowy i zastepuje te umowe”. Sad Okregowy w Olsztynie 15 kwietnia 2008 roku uwzglednil zadanie zawarcia umowy
przyrzeczonej w umowie przedwstepnej zgodnie z zadaniem powoda w tamtej sprawie, a w niniejszej pozwanego
gléwnego, a wiec orzeczenie to zastapilo o§wiadczenia woli obu stron z data prawomocnego orzeczenia tj. 28 sierpnia
2008 roku.

Sad Okregowy uznal za bez znaczenia dla skuteczno$ci zawarcia umowy licencji z datg prawomocnego wyroku Sadu
Okregowego w Olsztynie jest zaplata przez pozwanego gtéwnego wynagrodzenia 25 maja 2015 roku i to w kwocie 190
000,00 zl. Pozwany gléwny mogl bowiem potracic z tej naleznoSci wymagalna wierzytelno$é z tytutu kosztoéw procesu
w kwocie 10 000,00 zt.

Oceniajac powbdztwo wzajemne Sad Okregowy nawigzal ponownie do wskazania Sadu Apelacyjnego, ze przy
ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Okregowy dokona samodzielnej analizy poszczegélnych wzoréw wspolnotowych
zarejestrowanych pod numerami od (...)- (...) do (...)- (...) w stosunku do ocenionych przez powoda gléwnego jako
kolidujace wzoréw pozwanego gtownego, przy czym przed przystapieniem do samego poréwnania nalezy ustalié, czy
sporny wzor stanowi cze$¢ skladowa produktu zlozonego, a wypadku odpowiedzi twierdzacej, ktore jego czesci sg
widoczne podczas zwyklego uzywania. Brak dokonania ocen w powyzszym zakresie i ograniczenie sie do poré6wnania
wzoru wspolnotowego z listwa przypodlogowa produkowang przez pozwanego gtéwnego - listwa V.-S., oznaczalo,
ze Sad I instancji nie rozpoznal istoty sprawy, bowiem nie ocenil, czy wzory stosowane przez pozwanego gléwnego
naruszajg prawa powoda glownego do wzoréw wspolnotowych o numerach (...)- (...), (...)-(...), (...)-(..), (..0)-(..),
(...)- (...), (...)- (...), anawet nie ustalil warunkéw ochrony tych wzoréw wspolnotowych.

(...) sp. z 0.0. z siedziba w S. wystapila do (...) z wnioskiem o uniewaznienie prawa do wzoru wspoélnotowego (...)-
(...). Wydzial Uniewaznien (...) wniosek ten w dniu 25 maja 2010 r. uwzglednil, a odwolanie D. N. zostalo oddalone
decyzja z dnia 8 listopada 2012 r. Trzeciej Izby Odwolawczej (...). Ostatecznie jednak Sad Unii Europejskiej wyrokiem
z dnia 3 pazdziernika 2014 r., w sprawie T-39/13, stwierdzil niewazno$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej (...).
Zauwazy¢ nalezalo, ze w uzasadnieniu ww. wyroku Sad UE uznal, ze wzor wspolnotowy (...)- (...) stanowil czesé
skladowa produktu zlozonego (pkt 29), co mialo kluczowe znaczenie dla rozstrzygniecia calej sprawy. Stanowisko to
winno zosta¢ uwzglednione réwniez przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy, jakkolwiek zaznaczy¢ nalezalo, ze odnosi
sie ono jedynie do wzoru wspolnotowego (...)- (...). Rozstrzygniecia sadow w sprawie umowy licencyjnej nie majg
wplywu na powodztwo wzajemne, ktére dotyczy uniewaznienia wzoréw wspdlnotowych o numerach (...)- (...), (...)-
(), CD)-C)y G-, G-, (o)- (o)), a podstawy uniewaznienia wskazuje samodzielnie i wylgcznie art. 25
rozporzadzenia nr 6/2002.

Sad Okregowy przywolal stanowisko powoda wzajemnego, ktory zarzucit, iz wzory (...)- (...) do (...) nie spekniajg
ustawowych warunkoéw ochrony, bowiem nie sa nowe i nie posiadaja indywidualnego charakteru.

Sad Okregowy uznal, ze w dacie zgloszenia przez pozwanego wzajemnego 1 wrzeSnia 2003 roku do Urzedu
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego wzory listwy przypodlogowej (...)- (...) do (...) nie byly pozbawione cechy nowo$ci
iindywidualnego charakteru. Wszystkie te wzory sa wazne i podlegaja ochronie.

Sad Okregowy zacytowal przepisy brane pod uwage w zakresie waznoSci wzordw wspolnotowych. Z art. 85
Rozporzadzenia wynika domniemanie waznoSci, przepis ten w ust. 1 stanowi bowiem, ze w postepowaniu w sprawie
0 naruszenie zarejestrowanego wzoru wspolnotowego sady uznaja go za wazny. Jezeli jednak w toku postepowania



wywolanego pozwem wzajemnym nowo$c¢ lub indywidualny charakter wzoru zostana zaprzeczone, sad, uznajac, ze
jedna z przyczyn wymienionych w art. 25 sprzeciwia sie utrzymaniu wzoru, stwierdza jego niewazno$¢ - art. 86 ust.
1a. W przeciwnym razie, oddala powddztwo wzajemne - art. 86 ust. 1b.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporzadzenia wzor wspblnotowy moze zosta¢ uznany za niewazny, m.in. gdy :
a. nie jest wzorem w rozumieniu definicji zawartej w art. 3a.,
a. nie spelnia wymogo6w art. 4-9.

Rozporzadzenie w art. 3a zawiera legalna definicje, zgodnie z ktérg wzorem wspdlnotowym jest postaé calego produktu
lub jego czeSci, wynikajaca w szczegolnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materialow
samego produktu lub jego ornamentacji. Produktem jest natomiast kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy,
wlaczajgc wto m.in. czeSci przeznaczone do stworzenia produktu zlozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programéw komputerowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1. wzor jest chroniony jako wzoér wspolnotowy w zakresie, w jakim ten wzdr jest nowy i posiada
indywidualny charakter. Przepis art. 4 ust. 2 stanowi ,,wzor stosowany lub zawarty w produkcie, ktory stanowi cze$é
skladowa produktu zlozonego, jest uwazany za nowy i posiada indywidualny charakter jedynie:

a) jezeli cze$¢ skladowa wlaczona do produktu zlozonego pozostaje widoczna podczas zwyklego uzywania tego
produktu; i

b) w stopniu, w jakim te widoczne cechy czesci skladowej spelniaja swoje wymogi co do nowosci i indywidualnego
charakteru”,

przy czym ,zwykle uzywanie” w rozumieniu ust. 2 lit. a) oznacza uzywanie przez uzytkownika koncowego, wylaczajac
konserwacje, obstuge i naprawe - ust. 3.

Zarejestrowany wzor uwaza sie za nowy, jeSli wzor identyczny nie zostal udostepniony publicznie przed data zlozenia
wniosku o rejestracje lub - jesli o nie wystapiono - przed data pierwszenstwa - art. 5 ust. 1b Rozporzadzenia. Uwaza sie,
ze wzor udostepniono publicznie, jezeli zostal on opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposoéb, wystawiony,
wykorzystany w handlu, lub w inny spos6b ujawniony przed data 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 zwyklego toku
prowadzenia przez nich spraw, srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dzialajacym w Unii Europejskiej.
Wzoru nie uwaza sie za udostepniony publicznie, jezeli zostal on ujawniony osobie trzeciej pod wyraznym lub
dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci - art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5. Przepis art. 7 w ust. 2 okre$la ponadto
przypadki, w ktorych wczeéniejsze ujawnienie nie jest brane pod uwage do celow stosowania art. 5 i 6 oraz jezeli
wzor, dla ktérego wystapiono o ochrone na zasadach zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego, zostal udostepniony
publicznie:

a) przez tworce, jego nastepce prawnego lub osobe trzecia w wyniku dostarczonej
informacji lub dzialania podjetego przez twodrce lub jego nastepce prawnego; i

b) w okresie 12 miesiecy, poprzedzajacym date dokonania zgloszenia lub je$li wystapiono o zastrzezenie
pierwszenstwa przed data pierwszenstwa.

Kryterium nowoS$ci ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana
i dokonywana z punktu widzenia specjalistow dzialajacych w danej branzy w Unii Europejskiej. Za ujawnienie
w rozumieniu art. 6 i 7 rozporzadzenia nie moga by¢ uznane czynnoSci, ktére nie mogly sta¢ sie dostatecznie
znane podczas zwyklego toku prowadzenia spraw takim $rodowiskom. Kryteria te tworza model zrelatywizowanej
nowosci obiektywnej wzoru (por. A. Tischner, Komentarz do Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie



wzorow wspolnotowych, komentarz do art. 5, LEX, a takze L. Brancusi, Wzér wspo6lnotowy i jego zakres ochrony,
Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s. 101-105). Za spelniajace wymienione kryteria, uwaza sie zazwyczaj ujawnienie w
drodze publikacji w prasie branzowej, ktora 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 zgloszenia lub rejestracji wzoru, znaku towarowego lub wynalazku moze prowadzié¢ do
uniewaznienia pozniej zarejestrowanego wzoru wspolnotowego (por. Joanna Sieficzylo-Chlabicz, Utrata NowoSci i
indywidualnego charakteru wzoru wspoélnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia, Europejski Przeglad Sadowy
4/2010 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 Ambel 24 Vetriebs, z 12/12/2006 r., ICD 000002863, z 31/03/2008 r. ICD 000004315).
Orzecznictwo i doktryna formuluja nawet domniemanie mozliwej znajomos$ci wzoru w przypadku jego publicznego
udostepnienia. W sprawie R (...)-3 Izba Odwolawcza (...) przyjela, ze powolanie faktu publikacji wzoru powoduje,
ze ciezar dowodu, iz publikacja taka nie mogla staé sie znana srodowiskom wyspecjalizowanym dzialajacym w Unii
Europejskiej, przeniesiony jest na uprawnionego do wzoru (decyzja z 7/07/2008 r. R (...)-3 w sprawie N. S.).

Dokonujac wykladni art. 11 ust. 2 Rozporzadzenia, Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej wskazal, ze to do sadu
rozstrzygajacego spor nalezy dokonanie oceny, czy w konkretnych okoliczno$ci sprawy ujawnienie wzoru nastapito w
taki sposob, by mozna bylo uznaé, iz mog}t staé sie on dostatecznie znany Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej
branzy podczas zwyklego toku prowadzenia spraw (wyrok z 13/02/2014 r. w sprawie C- 479/12 H. (...) & Co. KG v.
(...)).

Zarejestrowany wzor wspdlnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli calo$ciowe (ogolne) wrazenie, jakie wywoluje
na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na takim uzytkowniku wzér, ktéry zostal
udostepniony publicznie przed data dokonania zgloszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma by¢ 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. OkreSlenie, czy wzér ma
indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogbélne wrazenie wywierane na poinformowanym
uzytkowniku dokonujacym ogladu danego wzoru ro6zni sie wyraznie od wrazenia zwigzanego z istniejaca caloscia
wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor lub w ktérym sie zawiera, w szczego6lnoSci
do sektora przemystu, do ktoérego nalezy, oraz stopien swobody twoércy podczas tworzenia danego wzoru - pkt 14
Preambuly.

Bez znaczenia jest, ze wzor pozwanego rozni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewng, nawet duza liczba
szczegolow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzor
bedzie mial charakter indywidualny jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajaca go od innych, ze
bedzie moglt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika (por. M. Pozniak-
Niedzielska Wzo6r wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych i oznaczen geograficznych w
Polsce po akeesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59).

Zorientowanym (u$wiadomionym) jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza znajomosc
przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi
pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny (tak M. N. Ochrona wzoréw przemystowych w
prawie europejskim. (...) Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18/03/2010 r. w
sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S./B., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B. Grupo,
716/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S. T., z 9/09/2011 r. w sprawie T-10/08 K. Y. M.).

Ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie znaku
towarowego, w ktorych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka kontuzji z punktu widzenia modelowego konsumenta, do
kompetencji sadu nalezy ocena odmienno$ci lub jej braku ogbélnego wrazenia, jakie na modelowym zorientowanym
uzytkowniku wywoluja przeciwstawiane sobie wzory (por. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 22/06/2010 r. w sprawie
T-153/08 S./B.). Kompetencje sadu w tym zakresie nie powinny by¢ w zadnym razie cedowane na bieglego - inaczej
Sad Najwyzszy w wyroku z 23 pazdziernika 2007 roku, II CSK 302/07. Normatywna ocena ogo6lnego wrazenia



dokonywana jest zgodnie z regulami okreSlonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci i
Sadu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sadu UE z 18/03/2010 r. w sprawie T-9/07 Grupo P. Mon G. vs. PepsiCo).
Ocenie podobienstwa/odmiennoéci ogblnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym uzytkowniku podlegaja
wzOr uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia
sie natomiast produktow stron. Sposob, w jaki powod uzywa wzoru, jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu.
Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemystu tworzenie
rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy
funkcjonalne, techniczne lub handlowe. Stopienn swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okreSlaé ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan zwiazanych z wlasciwo$ciami wynikajacymi z funkcji technicznej produktu, a
takze przepisow prawnych majacych do niego zastosowanie. Pordwnania ogélnego podobiefistwa przeciwstawianych
sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemyslowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego
dokonuje sie analizujac wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie
pomija elementy, ktore sa typowe i wspolne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac sie na wlaéciwoéciach,
ktoére sg wyrazem tworezej swobody lub odbiegaja od normy (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S. vs B.,
z16/12/2010 r. w sprawie T-513/09 J. B. Grupo, z. 16/06/2011 r. w sprawie T- 68/10 S. T., z 13/11/2012 r. w sprawach
polaczonych T-83/111 T-84/11 A. 1.).

Rozstrzygniecie o indywidualnym charakterze wzoru wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na
okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktérych wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie do tego
zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomoS$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy
poréwnywaniu - bezpos$rednim, jesli to mozliwe - poszczegdlnych wzordow,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wlasciwego sektora, swobody tworcy i calo$ciowego
wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i przez kazdy wezeéniejszy wzor,
ktory zostal udostepniony publicznie (por. wyrok Sadu UE z 7/11/2013 r. w sprawie T-666/11 D. B. vs. PUMA).

Ogolnie przywolane przepisy, zaznaczyt Sad Okregowy, sa wspodlne dla wszystkich wzoréw zarejestrowanych na rzecz
pozwanego wzajemnego: (...)- (...), (...)- (...), (...)-(.), (.0-(.), G-, G-l

Kolejno Sad Okregowy przypomniat zarzuty powoda wzajemnego wzgledem pozwanego wzajemnego, iz ten ostatni:

« wprowadzil do obrotu produkty wytworzone wedlug zgloszonych 1 wrzesnia 2003 roku wzoréw wczesniej niz 12
miesieczny okres ulgi w nowosci, bo co najmniej 8 marca 2002 roku, w dacie zgloszenia rejestracji krajowej,

« istotne cechy postaciowe ksztaltu wzoru RP (...) zostaly ujawnione w dacie publikacji ogloszenia o zgloszeniu
wzoru uzytkowego W- (...) i prawa ochronne RU- (...), jedyna cecha postaciowa r6znigca obydwa wzory bylo
zagiecie dolnej krawedzi listwy wzdluznej,

« istotne cechy postaciowe wzoréw zostaly ujawnione przezjawne stosowanie - wprowadzanie do obrotu produktow
firmy (...), co najmniej 23 wrze$nia 1999 roku, (...) LTD od 1999 roku i na targach B. 2002 w P..

Zdaniem powoda wzajemnego wzory wspolnotowe nie spelniaja takze wymogu posiadania indywidualnego
charakteru, gdyz ogo6lne wrazenie jakie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku nie rézni sie znacznie od ogblnego
wrazenia wywolanego na nim przez wzor publicznie udostepniony przed data, ktéra wyznacza prawo pierwszenstwa.
Zgodzil sie z twierdzeniem powoda gléwnego, ze wzor krajowy i wspdlnotowy sa identyczne.



Sad Okregowy podzielil ocene dokonang przez Sad w sprawie T-39/13, dotyczacej wzoru (...)- (...), gdyz odnosza
sie one do wszystkich wzoréw oznaczonych numerami: (...)- (...), (..)- (..), (.)- (), G)- G, G- G
Listwa przypodlogowa/przyscienna w omawianych wzorach jest produktem zlozonym w rozumieniu artykulu 3c
Rozporzadzenia, poniewaz sklada sie z wielu czesci, tj. zakonczen, naroznikow i wkladek, ktére umieszcza sie w tych
czeSciach. Czesci te moga by¢ zastepowane, co pozwala na rozkladanie i ponowne skladanie listwy przypodlogowej/
przy$ciennej, na przyklad jezeli wystapi potrzeba ukrycia kabli za listwa przypodtogowa/przy$ciennag lub jezeli podloga
lub Sciana musi zosta¢ naprawiona lub odnowiona. Zakonczenie listwy przypodlogowej/przySciennej to taka jej
cze$¢, ktéra przy normalnym uzyciu montowana jest przy Scianie. Koncowi uzytkownicy listew przypodtogowych/
przySciennych w rozumieniu artykulu 4 ust. 3 Rozporzadzenia to uzytkownicy uzywajacy listew przypodlogowych/
przysciennych zgodnie z ich przeznaczeniem, by pokry¢ laczenie miedzy $ciana a podloga. Uzycie produktu zwigzane
jest z jego przeznaczeniem, a przeznaczeniem listew przypodlogowych/przyéciennych jest zakrycie taczenia miedzy
$ciang a podloga i, odpowiednio, trwale ukrycie kabli. Uzytkownikiem koncowym jest zatem kazdy, kto z tego powodu
montuje listwy przypodtogowe/przyScienne, i nie ogranicza sie to do fachowcow. Gdy zakonczenie zostanie polaczone
z listwa przypodlogows/przyscienna i przymocowane do $ciany, przy normalnym uzytku widoczna dla kohcowego
uzytkownika jest jedynie gorna i przednia Scianka. Podstawowe uzycie listwy przypodlogowej/przy$ciennej polega
na zamocowaniu jej przy $cianie i nie zawiera ono usuwania poszczeg6lnych czesci sktadowych. Dlatego tez zgodnie
z artykulem 4 ust. 2 Rozporzadzenia jedynie wyglad widocznych elementéw brany jest pod uwage przy ocenie
kryterium nowoéci i indywidualnego charakteru. Postugujac sie rysunkami wykonanymi przez powoda wzajemnego
dla poszczegdlnych wzorow na zielono zaznaczono cechy widoczne podczas normalnego korzystania z poszczegélnych
WZOTrow:

Wzérnr (...)
Wzér (...)
Wzér (...)
Wzér (...)
Wzér (...)
Wzér (...)

Aby skutecznie podwazy¢ nowo$¢ i indywidualny charakter spornego wzoru, powo6d wzajemny powinien
byt przedstawi¢ dowody publicznego ujawnienia wszystkich wzoréw produktu zlozonego, jakim jest listwa
przypodlogowa, identycznych lub podobnych do przedstawionych w Swiadectwach rejestracji. Kazdy z nich powinien
by¢ opatrzony data wcze$niejsza niz rok przed data zgloszenia wzoru, ze wzgledu na uregulowanie zawarte w art. 7
ust. 2b Rozporzadzenia.

Publikacja decyzji o rejestracji wydanej 1 lipca 2003 roku miala miejsce w listopadzie 2003 roku, a zatem zachowany
zostat okres roczny ujawnienia wzoru przed data zgltoszenia wzoréw wspolnotowych, co mialo miejsce 1 wrzesnia 2003
roku. Zgodnie bowiem z art. 113 p.w.p. w okresie poprzedzajacym rejestracje wzoru przemystowego Urzad Patentowy
bez zgody zglaszajacego nie udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgloszeniu.

Przede wszystkim nalezy podkre§li¢, ze art. 7 Rozporzadzenia stanowi w ust. 2, ze ujawnienie nie jest brane pod uwage
jezeli wzor, wnioskowany do ochrony jako zarejestrowany wzor wspolnotowy, zostal udostepniony publicznie:

a. przez tworce, jego nastepce prawnego lub osobe trzecia w wyniku dostarczonej informacji lub dzialania podjetego
przez tworce lub jego nastepce prawnego; i

a. wokresie 12 miesiecy, poprzedzajacym date dokonania zgloszenia lub jesli wystapiono o zastrzezenie pierwszenstwa
przed data pierwszenstwa.



Zgloszenie w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w W. wniosku o rejestracje wzoru przemystowego 2
czerwca 1999 roku przez C. N. wzoru podobnego do (...)- (...) za numerem (...). (...) z data decyzji o udzieleniu prawa
wylgcznego 7 pazdziernika 2003 nie moze by¢ traktowane jako jego publiczne ujawnienie przed dokonaniem wpisu
do rejestru. W okresie poprzedzajacym rejestracje wzoru przemyslowego Urzad Patentowy bez zgody zglaszajacego
nie udziela bowiem osobom nieuprawnionym informacji o zgloszeniu. Podobnie zgloszenie w Urzedzie Patentowym
RP wniosku o rejestracje wzoru przemystowego 10 wrze$nia 1999 roku przez C. N., takze podobnego do (...)- (...), za
numerem W. (...), co do ktérego urzad odmoéwil udzielenia prawa ochronnego, nie moze byé¢ traktowane jako jego
publiczne ujawnienie wzoru.

Poréwnujac kazdy ze wzoréw tak jak dokonat tego powdd wzajemny nalezy stwierdzié, ze co do wzoru (...)- (...),
ktérego widoczne czeSci sg zaznaczone na zielono:

Sad Okregowy nie podzielil stanowiska powoda wzajemnego, ze doszlo do samo ujawnienia wzoru na targach B.
w 2002 roku oraz ujawnienia w Biuletynie Urzedu Patentowego. Nie nastgpilo to takze przy zgloszeniu wzoru
uzytkowego (...), ktorego rejestracji Urzad odmoéwil, a wiec wzoér nie mogl by¢ dostepny publicznie. Ponadto wzor (...)
jest bardziej zblizony do (...)- (...). Wcze$niejsze ujawnienie na rynku modeli produkowanych przez turecka spotke
(...) od 1999 roku takze nie zostalo potwierdzone, gdyz listwy przypodlogowe (...) oraz (...) produkowane byly i
sprzedawane na tureckim rynku od 1999 roku nie stanowia dowodu na fakt braku nowosci wzoru (...)- (...). Katalog
listew N. P. oraz rysunki B. wskazujg na to, ze dwa wzory (...)- (...) oraz (...)- (...) i przeciwstawione mu produkty -
listwy przypodlogowej (...)50, czy (...)60 oraz (...) 50 - r6znig sie zasadniczo. W gornej czesci listwa B. jest kanciasta
podczas gdy wzor listwy (...)- (...) w tej czeSci ma ksztalt wyoblony. Listwy NIL Plastik (...)50, czy (...)60 w gbrnej
czesci majg ksztalt podobny do wzoru (...)- (...), w dolnej jednak prostg pionowa linig dochodza do podlogi co istotnie
odrdznia je od tego wzoru.

Od wzoru (...)-(...)

rbznig sie zasadniczo, gdyz wzoér ten to pod katem prostym wygiety katownik, ktérego widoczna jest czes$¢ plaska, a
listwy (...)50 oraz (...)60 to nadal inna wersja wzoru (...)- (...). Wrazenie ogblne wzoréw (...)- (...) oraz (...)- (...) ilistew
N. P. w zadnym razie nie moze by¢ uznane za podobne. Zorientowany uzytkownik bez trudu dostrzeze, ze produkty N.
(...) oraz (...)60 to listwy przypodlogowe, a wzory (...)- (...) oraz (...)- (...) sa czeScig produktu zlozonego. Na te same
argumenty skarzacy powolywal sie w sprawie zakonczonej przez Sad Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 3 pazdziernika
2014 roku, w sprawie T-39/13 - ,,sporny wzor nie jest nowy, poniewaz w 1999 roku turecka spoétka (...) oraz (...)
spolki (...) wprowadzily do obrotu identyczne wzory”. Sad Unii Europejskiej nie dokonal jednak oceny podobienistwa
tych dwoch wzoréw, poniewaz przedstawiony wzor z katalogu D. nie byl elementem widocznym podczas zwyklego
uzywania produktu zlozonego. Sad Okregowy podzielil stanowisko Sadu Unii Europejskiej co do tego, ze widoczno$éé
stanowi podstawowe kryterium ochrony wzordéw wspdlnotowych. Z motywu 12 Rozporzadzenia nr 6/2002 wynika
bowiem, ze ochrona nie powinna obejmowa¢ czesci sktadowych niewidocznych podczas zwyklego uzywania produktu
ani cech czedci sktadowych niewidocznych, kiedy dana czesé sktadowa jest zamontowana. Cecha widoczng podczas
zwyklego uzywania jest jedynie podobna cze$¢, tj. plaska podstawa wzoru. Zdaniem Sadu nie ma jednak mozliwosci
dokonania poréwnania tych dwoch wzoréw tylko na podstawie szkicu czy rysunku. Konieczne jest obejrzenie wzoru
jako czesci produktu zlozonego i zestawionego z nim wezesniejszego produktu, ale tylko w czeSci sktadowej widocznej
podczas normalnego korzystania.

W sprawie wzoru (...)

Sad Okregowy podzielil argumenty organu odwolawczego, ktéry orzekat w sprawie wniosku (...) S.A. - (...)
sp.k. w C. o uniewaznienie wzoru. Podobnie jak w sprawie wzoru nr (...)- (...) wnioskodawca powolal sie
na niespeklienie wymogéw nowosci i indywidualnego charakteru przedstawiajac dokumentacje dwoch wzorow
uzytkowych zgltoszonych w 1999 r. przez C. N. w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - numery zgloszenia
(...) i (...) (na dowdd wczesniejszego ujawnienia) oraz czeski wzoér przemyslowy z 2003 r. (skarzacy powolywal
sie na znaczng swobode projektanta). ,Uzytkownikiem koncowym jest zatem kazdy, kto z tego powodu montuje



listwy przypodlogowe/przyscienne, i nie ogranicza sie to do fachowcéw. Gdy zakonczenie zostanie polgczone z
listwa przypodlogowa/przyScienna i przymocowane do $ciany, przy normalnym uzytku widoczna dla koncowego
uzytkownika jest jedynie gorna i przednia $écianka. Podstawowe uzycie listwy przypodlogowe;j/przy$ciennej polega na
zamocowaniu jej przy $cianie i nie zawiera ono usuwania poszczegdlnych czesci sktadowych. Dotyczy to zwlaszcza
zakonczenia, ktore jest przymocowywane do $ciany. Istnieje male prawdopodobienstwo, by po zamocowaniu
zakonczenie miatlo by¢ usuwane. Dlatego tez zgodnie z artykulem 4 ust. 2 Rozporzadzenia jedynie wyglad gornej
Scianki i przedniej $cianki brane sa pod uwage przy ocenie kryterium nowosci i indywidualnego charakteru. Jesli
chodzi o listwy przypodlogowe/przyScienne stopien swobody projektanta nalezy uznaé za ograniczony. Listwa
przypodlogowa/przyScienna przeznaczona jest do zakrycia polgczen miedzy podloga a Sciana i do ukrycia kabli. Z tego
powodu listwy przypodlogowe/przy$cienne musza by¢ matle, by nie zajmowaly zbyt wiele miejsca na podlodze i na
Scianie. Musza takze by¢ wzglednie plaskie, by umozliwié ustawienie mebli przy $cianie, a takze odporne na obcigzenie,
jakie mogg spowodowaé¢ meble. Wynikaja z tego ograniczenia rozmiaréw, ksztattu i uzytego materialu. Wnioski te
potwierdza czeski wzor przemyslowy nr (...), ktéry rézni sie od spornych wzoréw jedynie zakrzywieniem przedniej
Scianki, a nie r6zni sie pod wzgledem wysoko$ci i rozmiaru. Nawet gdyby uznaé¢ wzoér nr (...) za faktyczne ujawnienie,
nie powoduje on niespelienia przez zakwestionowany wzor (...) wymogu indywidualnego charakteru”. Biorgc pod
uwage cechy widoczne podczas normalnego uzytkowania, tj. gébrna $cianke i przednia $cianke wzorbéw, caloSciowe
wrazenie wywolywane przez wzory jest w oczywisty sposob rézne. Poinformowany uzytkownik jest §wiadomy, ze
stopien swobody projektanta jest ograniczony i nie bedzie pomijal réznic w dolnej czeSci wzorow, ktora jest catkowicie
plaska w poprzednim wzorze, natomiast w kwestionowanym (...) jest wygieta wklesle po tuku. Uznajac, ze widoczne
przejscie miedzy zakonczeniem a faktyczna listwa przypodlogowa w kwestionowanym wzorze jest gladsze, a przednia
$cianka jest wklesle zakrzywiona w dolnej czeéci, podezas gdy wzor z 1999 r. posiada ostrzejsza i calkowicie plaska
przednia $cianke. Ze wzgledu na ograniczona swobode tworcza przy projektowaniu listew przypodlogowych sa to
rbznice istotne. Ponadto takze co do wzoru Nr (...) fig. 3 ze wzgledu na cechy widoczne podczas normalnego uzywania,
podobienstwem miedzy wzorami jest plaska gorna $cianka, natomiast r6znicq jest wyglad przedniej $cianki, ktora
we wzorze Nr (...) jest calkowicie plaska, podczas gdy we wzorze (...)- (...) jest wkleéle zakrzywiona w czeéci dolne;j.
Roéznic tych nie mozna uznac za nieistotne, co oznacza, ze takze i ten poprzedni wzér nie powoduje niespelnienia przez
zakwestionowany wzor (...) wymogu nowosSci.

Co do wzoru nr (...) widoczne s3:

Zdaniem Sadu Okregowego nie ma dowodu na sprzedaz i wystawienie tego wzoru na targach B. 2002, a co do
ujawnienia w Biuletynie (...) Sad powolal sie na wcze$niejszg argumentacje.

Co do wzoru (...) widoczne sa:

Nawet ze szkicu wykonanego przez powoda wzajemnego wynika, ze w Biuletynie (...) ujawniony mial by¢ wzor, ktorego
dolna cze$¢ jest plasko schodzaca do podlogi i ta jest widoczna. Natomiast wzér (...)- (...) u podloza ma wyrazne
wygiecie.

Co do wzoru (...):

Przy poréwnaniu zakwestionowanego wzoru (...) z wzorem przedstawionym przez powoda wzajemnego jako
zarejestrowanym wcze$niej Nt (...), zarejestrowanego w 2004 roku Sad podziela argumentacje organu odwolawczego
i stwierdza, ze wzory réznia sie. Zakwestionowany wzor (...) przedstawia prawe zakonczenie listwy przypodlogowej/
przy$ciennej, ktorej glowne czesci sktadowe stanowi plaska $cianka przednia o wygietym wklesle przekroju lukowym
wklesle przekroju lukowym na dole, plaska Scianka boczna i plaska Scianka gorna. Poprzedni wzor sklada sie z rzutu
gbérnego na kompletng listwe przypodlogowa/przyScienna odpowiednia do zakrycia zar6wno prawego, jak i lewego
kata $ciany. Co sie tyczy czeSci zakonczeniowych, uwidoczniona jest plaska $cianka gorna oraz fakt, ze przejScie
miedzy zakonczeniem a faktyczna listwa przypodlogowa/przyScienna nie jest gladkie, ale nieco wklesle. Rzut nie
ukazuje wygladu przedniej $cianki zakoniczenia. Elementy, ktore nie sa ujawnione, nie moga stanowi¢ przeszkody
dla wymogu nowo$ci. Tym samym wzoréw nie mozna uznac za identyczne. W celu zapewnienia kompletno$ci nalezy



dodaé, ze rozpatrywanie wezeéniej zgloszonego przez pozwanego wzajemnego wzoru jako dokumentu udostepnionego
publicznie nie zmieniloby wynikéw oceny. Ponadto zakwestionowany wzoér (...) prezentuje prawe zakoniczenie listwy
przypodlogowej/przysciennej, podczas gdy wezeéniejszy ujawnia lewe zakonczenie. Zwazywszy na cechy widoczne
podczas normalnego uzywania, wzory réznia sie w sposob oczywisty w tym, ze w zakwestionowanym (...) plaska
Scianka boczna mocowana do $ciany znajduje sie po prawej, podczas gdy w poprzednim wzorze $cianka boczna
mocowana do $ciany znajduje sie po lewej. Roznic tych nie mozna uznaé za nieistotne, co oznacza, ze poprzedni wzor
nie powoduje niespelnienia przez zakwestionowany (...) wymogu nowos$ci. Wnioskodawca w (...) sktadajac wniosek o
uniewaznienie powolal sie na niespelnienie wymogéw nowosci i indywidualnego charakteru i przedstawil na poparcie
swoich twierdzen dokumenty dotyczgce dwoch wzoréw uzytkowych zgloszonych w 1999 roku przez poprzednika
pozwanego wzajemnego w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - numery zgloszenia (...)i (...) oraz czeski
wzor przemyslowy z 2003 roku. Wzory uzytkowe mialy dowie$¢ weze$niejszego ujawnienia wzoru wspolnotowego, z
kolei wzoér czeski mial wykazaé znaczny stopien swobody tworczej projektanta listew przypodlogowych. W decyzjach
obu instancji stwierdzono jednak, ze przedstawione wzory rdéznia sie od siebie w stopniu istotnym, m.in. pochyta
Scianka o przekroju lukowym na dole we wzorze wspélnotowym w poré6wnaniu do prostej pionowej Scianki bez
zaokraglen w krajowych wzorach uzytkowych; strona bocznego mocowania do $ciany. Rdwniez caloSciowe wrazenie
wywolywane przez poréwnywane wzory jest w oczywisty sposob rozne. Stwierdzono, Ze nie mozna uznac z tych
przyczyn, ze kwestionowany wzoér, bedacy czescia sktadowa produktu zlozonego, nie spelnia wymogdéw nowosci i
indywidualnego charakteru takze dlatego, ze stopienn swobody tworczej projektanta jest ograniczony.

Stopienn swobody tworczej projektanta Trzecia Izba Odwolawcza uznala za ograniczony. Listwa przypodlogowa
stuzy zakryciu polaczen miedzy podloga a Sciana oraz ukryciu kabli, a to warunkuje, ze musza by¢ niewielkich
rozmiaréw, aby nie zajmowaly zbyt wiele miejsca na podlodze i $cianie. Musza byé rowniez wzglednie plaskie, zeby
umozliwié¢ ustawienie mebli przy Scianie, a takze odporne na obciazenie, jakie moga spowodowaé meble. Wynikaja
stad ograniczenia rozmiar6ow, ksztaltu i uzytego materialu. Dodala, ze fakt, ze listwy przypodlogowe znane sa od
wiekéw nie pozwala na stwierdzenie duzego stopnia swobody projektanta. Przeciwnie, uznaé nalezy, ze mimo iz znane
sgq od dawna, ich ogblna forma nie zmienila sie zbytnio ze wzgledu na konieczno$§¢ dostosowania sie do wskazanych
ograniczen - rozmiaru, ksztaltu i uzytego materiatu, niezbednych by listwa przypodlogowa mogla pehic swoja funkcje
(akapity 411 42).

Sad Okregowy odmowil zawieszenia postepowania na wniosek powoda wzajemnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3
k.p.c.. Za zawieszeniem postepowania na skutek postepowania toczacego sie przed (...) i wniesionego do tego urzedu
w toku niniejszego postepowania o uniewaznienie 6 wzoréw pozwanego wzajemnego/powoda glownego (takze w
sprawie uniewaznienia wzoru (...)- (...)) nie przemawiajg wzgledy celowosci.

O kosztach procesu zaré6wno co do powddztwa gléwnego, jak i wzajemnego Sad Okregowy orzekl stosownie do
odpowiedzialno$ci za wynik sporu na podstawie art. 98 § 11 § 3 k.p.c. rozliczajac osobno koszty za oba postepowania.
Na koszty poniesione przez pozwanego gtownego sktadaja sie:

oplata za czynnoéci radcy prawnego za obie instancje 1 470,00 zt (840,00 zl + 630,00 z} za II instancje), zgodnie
z § 10 pkt 18 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 28 wrze$nia 2002 roku w sprawie oplat za czynnosci
radcoéw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.), 15,00 z} oplata skarbowa od pelnomocnictwa, 500,00 z}
oplata od pozwu wzajemnego oraz 10 000,00 zt tytulem oplaty od apelacji. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z 28
lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 300) Sad Okregowy
okreslil wysoko$é oplaty ostatecznej na kwote 5 000,00 zt i na podstawie art. 113 ust. 1 tej ustawy w zwiazku z art. 98
§ 1 k.p.c. brakujaca oplate pobral od powoda gléwnego.

Na koszty poniesione przez pozwanego wzajemnego skladaja sie kwoty: 3 660,00 zl - wynagrodzenie bieglego,
500,00 z} - oplata od pozwu, 700,00 zt - stawka minimalna za czynnoS$ci rzecznika patentowego zgodnie z §
6 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 2 grudnia 2003 roku w sprawie oplata za czynnoSci
rzecznikow patentowych (Dz. U. Nr 212 poz. 2076 ze zm.), 525,00 zt za II instancje w my$l § 7 ust. 1 pkt 2 tego



rozporzadzenia, 840,00 zl - stawka minimalna za czynno$ci adwokata zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 18 rozporzadzenia
Ministra SprawiedliwoSci z 28 wrze$nia 2002 roku w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztéw nieplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 461), a
takze 15,00 zl tytulem oplaty skarbowej za pelnomocnictwo. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z 28 lipca 2005 roku o
kosztach sadowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 300) Sad Okregowy okreslit wysoko$é
oplaty ostatecznej na kwote 5.000,00 zl i na podstawie art. 113 ust. 1 tej ustawy w zwigzku z art. 98 § 1 k.p.c. brakujgca
oplate pobratl od powoda wzajemnego.

Obie strony wniosly apelacje, i tak powdd wzajemny/pozwany gtowny zaskarzyt wyrok w czeéci, tj. w zakresie punktu
5, 6, 71 8 (powddztwo wzajemne), a powod glowny zaskarzyl wyrok w czesci co do punktoéw 1, 3, 4 i 8 (powddztwo
gléwne i koszty z powodztwa wzajemnego).

W apelacji powoda wzajemnego/pozwanego gléwnego zarzucono naruszenie przepisdbw prawa procesowego oraz
prawa materialnego:

(1) naruszenie przepisOw postepowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwa ocene dowodéw i przekroczenie granic
swobodnej oceny dowodéw, ktore mialo wplyw na wynik sprawy, a polegajace na:

a) dowolnym przyjeciu, iz w Swietle przedstawionego przez pozwanego gléwnego/powoda wzajemnego materialu
dowodowego (zestawionego w tabeli stanowigcej zalacznik do pisma procesowego V. z dnia 17.10.2018 r. - ponownie
zalaczonego do apelacji) wzory wspolnotowe powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego nr (...)- (...), (...)- (...), (...)-
(...), (.)- (), (C)- (), (0= (...) sa nowe i posiadaja indywidualny charakter,

b) bledne przyjecie, iz dowody osobowe sg nieistotne dla oceny nowosSci wzoréw powoda gléwnego/ pozwanego
wzajemnego nr (...)- (...), (...)-(..), (...)-(.), .)-(C.), (.)-(.), (...)-(...) oraz, iz ponowne sluchanie §wiadkéw
w toku ponownego rozpoznania sprawy jest zbedne,

a) bledne przyjecie, iz dowody osobowe zostaly ocenione przez Sad I Instancji a ocena ta nie zostala podwazona przez
Sad II Instancji, podczas gdy Sad Apelacyjny uznal, iz istota sprawy nie zostala rozstrzygnieta, a zatem stan faktyczny
sprawy nie zostal prawidlowo ustalony przez Sad Okregowy w Warszawie przy pierwszym rozpoznaniu sprawy,

b) dowolne przyjecie, iz ogledziny wzornika produktéow C. wg spornych wzoréw C. nr (...)- (...), (...)- (...), ktore byly
produkowane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego od marca 2002
r. nie maja znaczenia dla oceny nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw C. nr (...)- (...), (...)- (...);

(2) naruszenie przepisOw postepowania, tj. art. 217 § 2 k.p.c. poprzez pominiecie nastepujacych dowodow wskazanych
przez pozwanego gtownego/powoda wzajemnego na okoliczno$¢ wezedniejszego ujawnienia wzoréw nr (...)- (...), (...)-

(), G-, G-, G-y, G- (), e

a) o$wiadczenia R. O. z dnia 25.01.2006 1.,

a) druk zaméwienia nr 1/08/02 z dnia 20.08.2002 .,
b) faktura z dnia 26.08.2002r. nr (...),

¢) oswiadczenie P. D. z dnia 02.11.2006 1.,

a) publikacja zgloszenia wzoru uzytkowego W. (...) w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...), data publikacji
12.03.2001T.

b) publikacja zgloszenia wzoru uzytkowego (...) w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...), data publikacji 04.12.2000
r;



(O blad w ustaleniach faktycznych polegajacy na wadliwym przyjeciu, ze:

a) pozwany glowny/powdd wzajemny nie wykazal, ze wzory C. nr (...)- (...), (...)-(...), (..)-(..), (LI)-(.), Gl)- (),
(...)- (...) nie sa nowe i nie posiadaja indywidualnego charakteru, podczas gdy:

» publikacja zgloszenia wzoru uzytkowego (...) oraz W. (...) w Biuletynie Urzedu Patentowego stanowi ujawnienie
wzoru wczesniejszego przeciwstawionego wzorom nr (...)- (...) oraz (...)- (...), (..)- (...), (..)- (.0, (.)-(.),

(.- (o)),

« o$wiadczenie R. O. z dnia 25.01.2006 r., druk zamoéwienia nr 1/08/02 z dnia 20.08.2002 r., faktura z dnia
26.08.2002 r. nr (...), o$wiadczenie P. D. z dnia 02.11.2006 r. stanowig dowody na wcze$niejsze ujawnienie

wzoréw nr (...)- (...), (..)-(...), (.)- (), (L)- G, G- G, Gl)-Cll),

« powdd glowny/ pozwany wzajemny sam ujawnil wzory C. nr (...)- (...), (...)-(...), (.)-(.), C.0)-(.), C.D-(.),
(...)- (...) co najmniej w marcu 2002 r. poprzez wystawienie na Targach B. 2002 w P., a takze poprzez sprzedaz
miedzy innymi P. D. oraz PHU (...).

Bledne ustalenie stanu faktycznego i pominiecie istotnych okoliczno$ci w sprawie wplynelo na wadliwo$¢ oceny
prawnej powodztwa wzajemnego co do oceny nowosci wzorow C. nr (...)- (...), (...)- (...), (..)-(.), (.)-(.), (.)-
(...), (...)- (...)iich indywidualnego charakteru.

() naruszenie przepisobw postepowania, tj. art. 227 k.p.c. w zwigzku z art. 258 k.p.c. w zwigzku z art. 51 w
zwiazku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporzadzenia poprzez bledne przyjecie, iz nie ma potrzeby ponownego stluchania
$wiadkow powolanych przez pozwanego gldownego/powoda wzajemnego, podczas gdy Sad I Instancji byl zobowigzany
do ponownego rozpoznania sprawy i ponownej oceny materiatu dowodowego, a nie wylacznie do przyjecia oceny
Sadu poprzednio rozpoznajacego sprawe i przyjecie za nim, ze zeznania okazaly sie nieprzydatne, podczas gdy Sad
Apelacyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt I ACa 255/14 uchylil wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z
dnia 08 pazdziernika 2007 r. i przekazal sprawe do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy
przez ten Sad;

() naruszenie przepis6w postepowania, tj. art. 227 k.p.c. w zwigzku z art. 292 k.p.c. w zwiagzku z art. 5 i w zwigzku z art.
25 ust. 1lit b) Rozporzadzenia poprzez przyjecie, iz dowod z ogledzin wzornika produktéw C., ktore byly produkowane,
oferowane i wprowadzane do obrotu przez powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego od marca 2002 r. wg spornych
wzoréow C. nr (...)- (...), (...)- (...), w zestawieniu z innymi dowodami, jak np. zamobwienia i wskazane w nich kody
produktow, ktore na nich widnieja i sa analogiczne jak kody produktéw wskazane na wzornikach nie majg znaczenia
dla wyjaénienia okoliczno$ci sprawy w §wietle zarzutu braku nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw C. nr (...)-

(o), G- (s

() naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 w zwiazku z art. 7 oraz w zwiazku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporzadzenia
poprzez bledng wykladnie art. 51 art. 7, co skutkowalo blednym niezastosowaniem art. 25 ust. 1lit b) Rozporzadzenia i
stwierdzeniem, ze wzory wspolnotowe powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego C. nr (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...),
(...)- (., C.)- (o), (.- (...) sanowe, podczas gdy wzory te zostaly ujawnione (chociazby w dokumentach Urzedowych
Urzedu Patentowego RP) i w zwigzku z tym zgodnie z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporzadzenia nie zasluguja na ochrone i
winny zosta¢ uniewaznione;

() naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6 w zwiazku z art. 7 oraz w zwiazku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporzadzenia
poprzez bledna wykladnie art. 6 i art. 7, co skutkowalo blednym niezastosowaniem art. 25 ust. 1lit b) Rozporzadzenia
i stwierdzenie, ze wzory wspolnotowe powoda gtéwnego/pozwanego wzajemnego C. nr (...)- (...), (...)- (...), (...)-(...),
(...)-(.), .- (.), (.)-(..) majg indywidualny charakter, podczas gdy wzory te zostaly ujawnione, byly znane i w
zwiazku z tym zgodnie z art. 25 ust. 1lit b) Rozporzadzenia nie zasluguja na ochrone i winny zosta¢ uniewaznione;



() naruszenie prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 2 w zwiazku z art. 25 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia poprzez
bledng wykladnie art. 4 ust. 2 Rozporzadzenia i w konsekwencji wadliwym niezastosowaniem art. 25 ust. 1 lit
b) Rozporzadzenia i stwierdzeniem, ze widoczne cechy czeéci skladowej spelniajg swoje wymogi co do nowosci
i indywidualnego charakteru, podczas gdy pozwany glowny/powod wzajemny przedstawil material dowodowy,
z ktorego wynika, ze widoczne cechy czeéci skladowej nie spelniaja wymogdéw co do nowoséci i indywidualnego
charakteru;

() naruszenie prawa materialnego, tj. art. 25 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia poprzez jego niezastosowanie na skutek
nienadania przez Sad I instancji nalezytego znaczenia prawnego okoliczno$ci wezedniejszego ujawnienia wzorow
uzytkowych W. (...) oraz (...) skutkujacego brakiem nowosci spornych wzoréw C. (...)- (...), (...)-(...), (...)-(...), (...)-
(), G-y C)-Cl)s

() w konsekwencji zarzutéw apelacji z punktu 1 do 9 naruszenie art. 98 k.p.c. poprzez przyjecie, iz powodowi
globwnemu/pozwanemu wzajemnemu przystuguje zwrot kosztoéw postepowania.

Powolujac sie na podane zarzuty powod wzajemny/pozwany gléwny wnosit o:

1. zmiane zaskarzonego wyroku w zaskarzonym zakresie poprzez uwzglednienie powoddztwa wzajemnego i
stwierdzenie niewazno$ci wzoréw wspolnotowych powoda glownego/pozwanego wzajemnego nr (...)- (...), (...)- (...),

()~ Gy G-, G- Gy G-
badz ewentualnie o:

2. uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzonym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sagdowi
I instancji,

1. przeprowadzenie dowodu z ogledzin wzornika produktéw C. na okolicznosé:

« produkcji, oferowania oraz sprzedazy przez powoda gtéwnego/pozwanego wzajemnego od marca 2002 r. listwy
wg spornych wzoréw C. nr (...)- (...), (...)- (...), z oznaczeniami handlowymi wskazanymi we wzornikach,
ktore sg tozsame z oznaczeniami handlowymi wskazanymi w znajdujacych sie w aktach sprawy fakturach oraz
zamoOwieniach,

« a nadto na okolicznoé¢ braku nowoéci i indywidualnego charakteru wzoréw C. nr (...)- (...), (...)-(...), (...)-(...),
(...)- (...), (..)-(.), (..)-(...) zuwagi na ich wcze$niejsze samoujawnienie przez C.,

4. nadto na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie postanowienia Sadu I instancji z dnia 12 grudnia 2018 r. w
przedmiocie oddalenia wnioskow dowodowych, zgloszonych przez pozwanego gléwnego/powoda wzajemnego na
rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r., a dotyczacych ogledzin wzornika produktéw C. na okolicznoéc:

« produkcji, oferowania oraz sprzedazy przez powoda gtéwnego/pozwanego wzajemnego od marca 2002 r. listwy
wg spornych wzoréw C. nr (...)- (...), (...)- (...), z oznaczeniami handlowymi wskazanymi we wzornikach,
ktore sg tozsame z oznaczeniami handlowymi wskazanymi w znajdujacych sie w aktach sprawy fakturach oraz
zamoOwieniach,

« a nadto na okolicznoé¢ braku nowoéci i indywidualnego charakteru wzoréw C. nr (...)- (...), (...)- (...), (..)-(...),
(...)- (...), (..)-(.), (..)-(...) zuwagi na ich wcze$niejsze samoujawnienie przez C.,

albowiem Sad w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2018 r. pominal twierdzenia o okoliczno$ciach faktycznych i oddalit
wniosek dowodowy, ktory byl istotny dla wyjasnienia okolicznoéci stanu faktycznego,



5. zasadzenie od powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego na rzecz pozwanego gldwnego/powoda wzajemnego
kosztow postepowania za obydwie instancje wedlug norm przepisanych, w tym kosztéw zastepstwa procesowego w
wysoko$ci podwdjnej stawki minimalne;j.

Apelacja powoda glébwnego/pozwanego wzajemnego D. N. zarzucala zaskarzonemu wyrokowi:
I. naruszenie prawa materialnego, ktére nastapilo przez naruszenie:

1) art. 64 w zwiazku z art. 65 §1 k.c. poprzez jego bledng wykladnie i niewlaéciwe zastosowanie, co nastgpilo
poprzez przyjecie, ze mimo wyraznie wskazanego zaréwno w umowie, jak i w treéci orzeczen sadowych przedmiotu
umowy licencyjnej, okreslonego jako ,wzoér wspolnotowy nr (...)” doszlo do udzielenia licencji na wzory wspolnotowe
o numerach: (...)-oo1, (...)-002, (...)-003, (...)-004, (...)-0051 (...)-006, podczas gdy prawidlowa wykladnia
wskazanego przepisu powinna skutkowaé uznaniem, ze nie mozna w sposéb tak rozszerzajacy dokonywaé wyktadni
o$wiadczen woli stron, ktora zostala objeta tre$cia orzeczenia sadowego, by uznaé, ze mozna udzieli¢ licencji na wzor
przemystowy ktory nie istnieje, ewentualnie ze mozna udzieli¢ licencji na sze$¢ wzoré6w mimo wyraznego wskazania, ze
licencja udzielona zostaje na ,wzor” (liczba pojedyncza), a nie ,,wzory” (liczba mnoga), a tym samym pozwany gléwny/
powdd wzajemny nie ma skutecznego wobec powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego prawa do wykorzystywania
wzordéw wspodlnotowych zarejestrowanych na rzecz powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego;

2) art. 19 ust. 1 Rozporzadzenia poprzez jego niewlasciwa wykladnie, polegajaca na uznaniu, ze mimo tego, ze powod
glowny/pozwany wzajemny posiada prawa z rejestracji wzoréow wspolnotowych o numerach (...)-001, (...)-002,
(...)-003, (...)-004, (...)-0051 (...)-006 to nie moze on uzyskaé skutecznie ochrony tych praw mimo ich naruszania
przez pozwanego gtownego/powoda wzajemnego, albowiem pozwany gléwny/powod wzajemny posiada licencje do
korzystania z wzoru wspolnotowego nr (...), podczas gdy prawidlowe zastosowanie wskazanego przepisu nakazuje
uznanie, ze pozwany glowny/pow6d wzajemny nie ma skutecznego wobec powoda gtownego/pozwanego wzajemnego
prawa do wskazanych sze$ciu wzoréw wspolnotowych, a tym samym jego dzialania stanowig naruszenie praw powoda
glownego/pozwanego wzajemnego do tych wzordw;

3) art. 32 ust. 1 Rozporzadzenia poprzez jego niewlaéciwa wykladnie, polegajaca na uznaniu, ze licencja moze byc
udzielona na produkt zlozony, podczas gdy prawidlowa wykladnia tresci przepisu nakazuje uznanie, ze licencja moze
by¢ udzielona jedynie na wzér wspdlnotowy, a tym samym w umowie licencyjnej przedmiotem musza by¢ wyraznie
wskazane wzory wspolnotowe, a naruszenie to skutkowalo uznaniem, ze wystarczajace do udzielenia licencji na wzory
wspolnotowe o numerach (...)- oo1, (...)-002, (...)-003, (...)-004, (...)-0051 (...)- 006 bylo wskazanie numeru
zgloszenia, gdy prawidlowe zastosowanie tego przepisu powinno skutkowaé¢ uznaniem, ze w o§wiadczeniu powinny
by¢ wskazane wszystkie wzory, a konsekwencja ich niewskazania jest nieudzielenie licencji na korzystanie z tych
wzorow;

4) art. 64 k.c. wzwiazku z art. 389 §11art. 387 §1k.c. poprzez bledng wykladnie i niewlasciwe zastosowanie art. 641389
§1 oraz nie zastosowanie art. 387 §1 k.c., co doprowadzilo do uznania, ze tre$¢ wyroku Sadu Okregowego w Olsztynie z
dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V GC 10/08 zobowigzujaca powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego do zlozenia
o$wiadczenia woli o udzieleniu licencji pozwanemu gtéwnemu,/powodowi wzajemnemu skutkowala zawarciem z data
uprawomocnienia sie wyroku umowy licencyjnej, ktorej przedmiotem bylo udzielenie praw z licencji niewylacznej
na sze$¢ wzoréow wspoélnotowych mimo tego, ze w treSci wyroku wskazano wyraznie, ze licencja udzielona zostaje na
»wzor” (liczba pojedyncza) o wskazanym numerze , a nie ,wzory” (liczba mnoga) o innych numerach, a tym samym
nie mozna uznaé, ze doszlo do udzielenia licencji na sze$¢ wzoréw wspolnotowych, gdyz nie zostaly objete treScig
o$wiadczania zawartego w wyroku, lecz na wzor nieistniejacy, a tym samym pozwany gtéwny/powdd wzajemny nie ma
skutecznego wobec powoda glownego/pozwanego wzajemnego prawa do wykorzystywania wzoréw wspo6lnotowych
zarejestrowanych na rzecz powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego;

5) art. 64 k.c. w zwiazku z art. 389 §2 k.c. poprzez niewlasciwa wykladnie i nieprawidlowe zastosowanie, co nastgpito
przez uznanie, ze doszlo z data uprawomocnienia sie wyroku do zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji



mimo braku zlozenia przez jedna ze stron tej umowy (pozwanego wzajemnego/powoda gléwnego) jakiegokolwiek
o$wiadczenia w przedmiocie zawarcia umowy, a jedynie do wydania wyroku zastepujacego o$wiadczenie drugiej
strony (powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego), a termin do zlozenia o§wiadczen minal;

6) art. 64 k.c. 11047 §1i 2 k.p.c. poprzez ich bledng wykladnie i niewlaSciwe niezastosowanie, co nastapilo poprzez:

a) uznanie, ze z data uprawomocnienia sie wyroku doszlo do skutecznego udzielenia licencji na sze$¢ wzorow
wspolnotowych mimo niespelniania §wiadczenia wzajemnego, a mianowicie mimo niedokonania zaplaty calej oplaty
licencyjnej, okreslonej w wyroku Sadu Okregowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V GC 10/08
na 200 000 zl i uznanie, ze brak zaplaty tej kwoty nie ma zadnego znaczenia, podczas gdy prawidlowa wykladnia
tresci wskazanych przepiséw nakazuje uznanie, ze dopiero spelnienie $§wiadczenia wzajemnego prowadzi do skutku
w postaci zastapienia o§wiadczenia woli treScia wyroku,

a) uprawomocnienie sie wyroku w sprawie V GC 10/08 skutkowalo zawarciem umowy licencji, albowiem tre$¢ pozwu
byla rownoznaczna ze zlozeniem o$wiadczenia pozwanego glownego/powoda wzajemnego o zawarciu tej umowy,
gdy prawidlowa wykladnia i wlaéciwe zastosowanie wskazanych przepiséw nakazywaly uznanie, ze dopiero nadanie
klauzuli wykonalno$ci wyrokowi skutkuje w tym przypadku zawarciem umowy licencyjnej, a tym samym umowa ta
nie zostala zawarta;

(IL. naruszenie przepiséw procesowych, ktore mialo istotne znaczenie dla treSci wydanego rozstrzygniecia, a to:
1) art. 386 §6 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie, co nastgpilo poprzez:

a) nieustalenie warunkéw ochrony wzoréw wspdlnotowych o numerach (...)- oo1, (...)-002, (...)-003, (...)-004,
(...)-0051 (...)- 006,

b) niedokonanie oceny i poréwnania, czy wzory stosowane przez pozwanego gléwnego/powoda wzajemnego
naruszajg prawa z rejestracji wzoréw powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego o numerach (...)-001, (...)-002,
(...)-003, (..)-004, (...)-0051i (...)-006,

¢) nieuwzglednienie wyraznych ustalent Sagdu Apelacyjnego, ze w sentencji wyroku Sadu Okregowego w Olsztynie jest
mowa o wzorze wspolnotowym numer (...), a nie o wzorach wspoélnotowy o numerach (...)-001, (...)-002, (...)-003,
(...)-004, (...)-0051 (...)-006, a naruszenie to mialo wplyw na tres¢ wydanego w sprawie orzeczenia, albowiem Sad
Okregowy nie zastosowal sie do wigzacych go ustalen dokonanych przez Sad Apelacyjny i sprzecznie z nimi ustalil, ze
wyrok Sadu Okregowego w Olsztynie obejmuje wzory o numerach (...)-oo01, (...)-002, (...)-003, (...)-004, (...)-005
i (...)-006, a ponadto nie dokonal wskazanych wyzej ustalen i poréwnan;

2) art. 233 §1 k.p.c., co nastapilo poprzez wadliwa ocene zebranego w sprawie materialu dowodowego i uznanie, ze
powdd glowny/pozwany wzajemny udzielit pozwanemu gléwnemu/powodowi wzajemnemu licencji do korzystania z
szeSciu wzoré6w wspdlnotowych o numerach (...)-001, (...)-002, (...)-003, (...)-004, (...)-0051 (...)-006, a takze ze
pozwany gléwny/powod wzajemny wywiazal sie ze zobowigzania uiszczenia zryczaltowanej oplaty licencyjnej, a tym
samym pozwany gloéwny/powdd wzajemny produkujgc, oferujgc i reklamujac listwy przypodlogowe o nazwie h. (...)-S.
nie narusza praw wylacznych powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego do wzoréw wspolnotowych o numerach
(...)-o01, (..)-002, (...)-003, (...)-004, (...)-0051i (...)-006, podczas gdy prawidlowa, zgodna z zasadami logiki
i do$wiadczenia zyciowego, a ponadto oparta na prawidlowej ocenie materialu dowodowego oraz ocenie skutkéw
prawnych faktow, ktére byly przedmiotem ustalen ocena zebranego w sprawie materialu dowodowego nie pozwalala
na takie ustalenia, w szczeg6lno$ci na uznanie, ze przedmiotem o$wiadczenia woli byly ,wzory wspolnotowe”, wrecz
odwrotnie- nakazuje ustalenie, ze przedmiotem byl nieistniejacy ,wzo6r wspolnotowy”, a tym samym, ze stron nie
lgczy umowa licencji i pozwany gléwny/powod wzajemny nie ma prawa do korzystania z wzoréw wspolnotowych
powoda glownego/pozwanego wzajemnego, a zatem dokonuje on naruszenia praw z rejestracji tych wzoréw poprzez
produkcje, wprowadzanie do obrotu i reklame listwy przypodlogowej o nazwie h. (...)- S.;



2) art. 1047 §2 k.p.c. poprzez jego bledna wykladnie i niezastosowanie, co nastgpilo poprzez uznanie, ze doszlto
z datg uprawomocnienia sie wyroku do skutecznego udzielenia licencji na sze$¢ wzoréw wspolnotowych mimo
niespelniania Swiadczenia wzajemnego, a mianowicie mimo niedokonania zaplaty calej oplaty licencyjnej, okreslone;j
w wyroku Sadu Okregowego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V GC 10/08 na 200 000 z} i uznanie,
ze brak zaplaty tej kwoty nie ma zadnego znaczenia, podczas gdy prawidlowa wykladnia treéci przepisu nakazuje
uznanie, ze dopiero spelienie Swiadczenia wzajemnego prowadzi do skutku w postaci zastagpienia o§wiadczenia woli
trescia wyroku, zarzut ten zostal podniesiony jako zarzut prawa materialnego, mimo tego, ze obejmuje naruszenie
przepisu procesowego, jednakze w ostrozno$ci powdd gléwny/pozwany wzajemny zglasza ten zarzut takze jako zarzut
procesowy, aby w przypadku uznania przez Sad Apelacyjny, ze jednak nalezy ten zarzut potraktowac jako procesowy
nie utraci¢ mozliwoSci jego podniesienia, a niewatpliwie naruszenie to ma istotne znaczenie dla tresci wyroku,
albowiem prawidlowa wykladania i zastosowanie tego przepisu powinno skutkowaé uznaniem, Ze nie doszlo do
zawarcia umowy licencyjnej, a w konsekwencji do uznania, ze pozwany gléwny/powod wzajemny nie moze skutecznie
powolywacé sie na to prawo, zatem narusza prawa z rejestracji wzordéw wspolnotowych o numerach (...)-001, (...)-002,
(...)-003, (...)-004, (...)-0051 (...)-006;

3) art. 328 §2 k.p.c. poprzez sporzadzenie uzasadnienia wyroku w sposob, ktory nie pozwala na zrozumienie, dlaczego
Sad oddalil powodztwo powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego w calo$ci w sytuacji gdy uznal, ze przyczyng
oddalenia jest udzielenie z datg uprawomocnienia sie wyroku Sadu Okregowego w Olsztynie przez powoda gtownego/
pozwanego wzajemnego licencji na wzory numer (...)-001, (...)-002, (...)-003, (...)-004, (..)-0051 (...)-006,
podczas gdy z ustalen Sadu wynika, ze powodztwo zostalo wniesione wcze$niej niz data uprawomocnienia sie wyroku
zobowiazujacego do zlozenia o§wiadczenia woli o udzieleniu licencji na wzoér wspolnotowy numer (...), a tym samym
brak wyjasnienia, na jakiej podstawie Sad uznal, ze w okresie od daty wprowadzenia przez pozwanego gléwnego/
powoda wzajemnego listew o nazwie h. (...)-S. do produkcji i sprzedazy do daty rzekomego udzielenia licencji
niewylacznej nie istnial stan naruszenia praw wylacznych powoda, co uniemozliwia kontrole prawidlowosci orzeczenia
co do tego okresu, a tym samym postawienie w tym zakresie zarzutow;

(IT1. blad w ustaleniach stanu faktycznego polegajacy na ustaleniu, ze doszlo do skutecznego udzielenia licencji, ktorej
przedmiotem sg wzory wspolnotowe o numerach (...)- oo1, (...)-oo2, (...)-003, (...)-004, (...)-0051 (...)- 006 na
skutek wydania przez Sad Okregowy w Olsztynie wyroku z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt VGC 10/08, podczas
gdy przedmiotem o$wiadczenia zawartego w tresci wyroku jest jeden wzor wspdlnotowy, nieistniejacy, a nie sze$c
wzordéw wskazanych wyzej, zatem nie doszto do udzielenia licencji na te sze$¢ wzordéw, a w zwigzku z tym pozwany
glowny/powod wzajemny poprzez produkcje, wprowadzanie do obrotu i reklame listew przypodlogowych o nazwie h.
(...)-S. narusza prawa wylaczne powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego, a blad ten jest skutkiem wadliwej oceny
zebranego w sprawie materialu dowodowego, ktérego prawidlowa ocena powinna skutkowac uznaniem, ze przedmiot
licencji okreélony w treéci orzeczenia nie istnieje, a tym samym nie mozna bylo udzieli¢ licencji na nieistniejacy
wzor wspolnotowy, a ponadto na uznaniu, ze zaplata kwoty 190 000 zl skutkowala spelieniem $wiadczenia
wzajemnego- uiszczeniem zryczaltowanej oplaty licencyjnej- gdy prawidlowa ocena materialu dowodowego, ktory
w tym zakresie byl niesporny, powinna skutkowa¢ uznaniem, ze pozwany gldwny/powdd wzajemny nie dokonal
zaplaty zryczaltowanej oplaty licencyjnej, albowiem nie spelnil swiadczenia objetego wyrokiem z dnia 15 kwietnia
2008 r. W konsekwencji doszlo do bledu w ustaleniach stanu faktycznego poprzez uznanie, ze pozwany glowny/
powod wzajemny poprzez produkcje i wprowadzanie do obrotu i reklame listew przypodlogowych o nazwie h. (...)-
S. nie narusza praw wylacznych powoda gldwnego/pozwanego wzajemnego z rejestracji wzoréw wspolnotowych o
numerach (...)-001, (...)-002, (...)-003, (...)-004, (...)-0051i (...)-006, albowiem skutecznie zawarl umowe licencji
niewylacznej obejmujacej te wzory, gdy zebrany w sprawie material dowodowy nakazuje odmienne ustalenia.

Wobec powyzszych zarzutow powdd glowny/pozwany wzajemny wnosil o zmiane zaskarzonego wyroku i
uwzglednienie w caloSci powddztwa gléwnego, a tym samym zobowiazanie pozwanego glownego/powoda
wzajemnego do:

1) zaniechania naruszania praw wylacznych powoda - praw z rejestracji wzoréw wspolnotowych o numerach:



o (...)-001
o (...)-002
« (..)-003
« (..)-004
« (...)-005
e (...)-006
poprzez produkcje, wprowadzanie do obrotu oraz reklame listwy przypodlogowej o nazwie h. (...)- S.

2) usuniecia skutkéw naruszenia praw z rejestracji wskazanych w punkcie 1) wzoréw poprzez wycofanie i zniszczenie
wytworzonych i oferowanych do sprzedazy listw przypodlogowych V.- S.

3) zasadzenie kosztow postepowania od pozwanego gléwnego/powoda wzajemnego na rzecz powoda gléwnego/
pozwanego wzajemnego

4) nakazanie $ciggniecia kwoty nieuiszczonej oplaty ostatecznej od pozwu od pozwanego gldwnego/powoda
wzajemnego

ewentualnie, w przypadku uznania, ze Sad Okregowy nie rozpoznal istoty sprawy o uchylenie zaskarzonego wyroku.

W kazdym przypadku wnioskowano o zasadzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztéw postepowania
odwolawczego.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuje:

Obie apelacje nie zastuguja na uwzglednienie. W pierwszej kolejnosci Sad Apelacyjny rozwazyt apelacje (...) sp. z 0.0.
sp. k. ze wzgledu na podniesione zarzuty uchybien prawa procesowego tak, aby moc przejsé do oceny zarzutéw prawa
materialnego mozliwych do rozwazenia, tylko przy prawidtlowo ustalonym stanie faktycznym.

Zarzuty apelujacego (...) sp. z 0.0. sp. k. dotycza dwoch zagadnien. Po pierwsze, niewlaéciwej oceny dopuszczonych
dowodow przez Sad pierwszej instancji co do nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw i po drugie, pominiecie
przez ten Sad dowodow, ktére mialy wskazywaé na brak nowosci i indywidualnego charakteru wzorow. Teza
apelujacego jest taka, ze gdyby Sad pierwszej instancji wlasciwie ocenil dopuszczone dowody i dopuscit te powolane
przez (...) sp. z 0.0. sp. k., to doszedlby do przekonania, ze wzory nie sa nowe i nie maja indywidualnego charakteru.
Na tym zalozeniu sa formulowane wszystkie zarzuty procesowe (...) sp. z 0.0. sp.k.

(...) sp. z o0.0. sp. k. podwazajac ocene Sadu pierwszej instancji co do nowosci i indywidualnego charakteru wzorow,
zobligowany byt do takiego uzasadnienia zarzutu art. 233 §1 k.p.c. by przytaczajac konkretne dowody stawalo
sie oczywiste naruszenie logiki w ocenie Sadu i w konsekwencji wyprowadzenie nietrafnych wnioskéw, a przede
wszystkim ustalen faktow.

Apelacja stawia zarzut blednej oceny materialu dowodowego poprzez odwolanie do pisma z 17 pazdziernika 2018 roku
ijednoczesnie blad w ustaleniach faktycznych co do publikacji zgloszenia wzoru uzytkowego W. (...) oraz W. (...).

Apelujacy powoluje sie na swoje zestawienie z pisma procesowego z dnia 17 pazdziernika 2018 roku wskazujac,
ze “czeS¢ dowodow zostala oceniona przez Sad I instancji w sposéb dowolny z przekroczeniem zasady swobodnej
oceny dowoddow. V. podkresla przy tym, iz wraz z pismem procesowym z dnia 17.10.2018 r. przedlozyl tabele
podsumowujace zebrany material dowodowy w sprawie z podzialem na kazdy ze wzoréw C. z pokazaniem cech
widocznych podczas zwyklego uzywania, z zilustrowaniem cech wcze$niej ujawnionych i z zestawieniem dowodéw na



wcze$niejsze ujawnienie. Pomimo tego zestawienia, ktére Pozwany Glowny/Powod Wzajemny zalacza ponownie, Sad
pominal znaczng cze$¢ dowodoéw na podnoszona przez V. okoliczno$¢ braku nowosci i indywidualnego charakteru
wzorow C..”

Gloéwny zarzut apelacji sprowadza sie do pominiecia czeSci dowodoéw, ale apelujacy nie podaje przy tym wszystkich
dowodow, ktore zostaly pominiete przerzucajac ciezar ich weryfikacji na sad. Nalezy wiec przy rozpoznaniu apelacji
przyjac¢, ze dowody powolane w tym piSmie sa tymi, ktdre nie zostaly rozwazone przy ocenie materialu dowodowego,
a wiec (i) publikacja w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...) z dnia 04.12.2000 r. a dotyczaca zgloszenia wzoru
uzytkowego W. (...), (i) publikacja w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...) z dnia 12.03.2001 r. a dotyczaca
zgloszenia wzoru uzytkowego W. (...), ((...)) oéwiadczenie R. O. z dnia 25.01.2006 ., (iv) druk zaméwienia nr 1/08/02
zdnia 20.08.2002r., (v) faktura z dnia 26.08.2002r. nr (...), (iv) o§wiadczenie P. D. z dnia 02.11.2006 1., (vi) zeznania
$wiadka R. O., (vii) pismo firmy (...) Ltd wraz z materialem ilustracyjnym z dnia 19 maja 2009 r. dotyczacego listew
oznaczonych symbolem (...) 50, (viii) pismo firmy (...) wraz z materialem ilustracyjnym dotyczacym modeli (...)1 (...).

Dalej jako konkretnie pominiete dowody apelacja wskazuje (i) o§wiadczenie R. O. z dnia 25.01.2006 r., (ii) druk
zamoOwienia nr 1/08/02 z dnia 20.08.2002 ., ( (...)) fakture z dnia 26.08.2002 r. nr (...), (iv) o§wiadczenie P. D. z dnia
02.11.2006 1., (v) publikacje w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...) z dnia 04.12.2000 r. a dotyczacej zgloszenia
wzoru uzytkowego W. (...) takze (vi) publikacje w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...) z dnia 12.03.2001 . a
dotyczacej zgloszenia wzoru uzytkowego W. (...). Jednocze$nie jako blednie ocenione dowody apelacja wskazuje
konkretnie (i) publikacje w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...) z dnia 04.12.2000 r. a dotyczacej zgloszenia wzoru
uzytkowego W. (...) takze (ii) publikacje w Biuletynie Urzedu Patentowego nr (...) z dnia 12.03.2001 r. a dotyczacej
zgloszenia wzoru uzytkowego W. (...). Wyrazna jest sprzeczno$¢ stanowiska apelujacego co do dowodéw z publikacji
w Biuletynie Urzedu Patentowego.

Z. dowodem powolanym w piSmie procesowym z dnia 17 pazdziernika 2018 roku na wcze$niejsze ujawnienie wzoréw
() )y G-y G- o), G- o)y G-t (o)- (o) (zwanym tez wzorem C.) jest publikacja w Biuletynie
Urzedu Patentowego nr (...)inr (...).

Whbrew stanowisku apelujacego pismo firmy (...) Ltd wraz z materialem ilustracyjnym z dnia 19 maja 2009 r.
dotyczacego listew oznaczonych symbolem (...) 50 oraz pismo firmy (...) wraz z materialem ilustracyjnym dotyczacym
modeli (...)i (...) bylo przedmiotem rozwazan Sadu pierwszej instancji.

Dowo6d z dokumentu Biuletynu Urzedu Patentowego ( (...)) nr (...) opublikowanego 4.12.2000 r. obejmujacy
zgloszenia wzoru uzytkowego W. (...), na ktory udzielono prawo wylgczne (...). (...) rowniez stanowil przedmiot
rozwazan Sadu pierwszej instancji w zaskarzonym wyroku przy ocenie powddztwa wzajemnego. Sad mial na uwadze,
ze zarzutem powoda wzajemnego bylo, iz istotne cechy postaciowe ksztaltu wzoru RP (...) (krajowy odpowiednik
wzoru wspolnotowego) zostaly ujawnione w dacie publikacji ogloszenia o zgloszeniu innego wzoru uzytkowego,
mianowicie wzoru W. (...) i prawa ochronnego RU (...).

Sad pierwszej instancji odniost sie do zgloszenia wzoru W. (...) przy ocenie wzorow (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...) do
zgloszenia wzoru W. (...) przy ocenie wzoréw (...)- (...), (...)- (...). Sad za$ przy ocenie (...)- (...)i (...)- (...) nie podal,
ktore zgloszenie i ujawnienie w Biuletynie ma na uwadze. Wyjatkiem jest ocena (...)- (...), gdzie nie ma nawigzania
do zadnego ze zgloszen czy tez ujawnien w (...).

Sad pierwszej instancji dokonywat jednak oceny nowos$ci wzoréw poprzez odwolanie sie do daty zgloszenia wzoréw
W. (...)iW. (...) oich rejestracje (odpowiednio 2 czerwca 1999 r. i 10 wrzesnia 1999 r.), a nie poprzez date ogloszenia w
(...) o zgloszonych wzorach uzytkowych. Samo zgloszenie nie jest publicznym ujawnieniem, jak slusznie przyjat Sad,
ale ujawnienie nastepuje z publikacja (...). Nietrafny jest poglad Sadu pierwszej instancji, ze skoro odmdéwiono prawa
ochronnego na wzor W. (...) to nie doszlo do publicznego ujawnienia wzoru. O ujawnieniu wzoru $wiadezy publikacja
w (...). Dlatego apelujgcy zmierza do oceny braku nowosSci wzoréw spornych poprzez wcze$niejsze ujawnienie w
publikacji (...) zgloszonych wzoréw uzytkowych W. (...) i W. (...).



Zarzut apelujacego pominiecia dowodéw z dokumentéw Biuletynu Urzedu Patentowego jest niezasadny, bowiem
dowdd z tych dokumentéw nie byt wnioskowany, a ich zlozenie nie spelnialo warunkéw z art. 381 k.p.c. i uchybialo

zasadzie prekluzji dowodowej z art. 479 '# k.p.c. Apelujacy pismem z dnia 18 kwietnia 2018 roku dokonal analizy
zamian ustaw nowelizujacych kodeks postepowania cywilnego dochodzac do konkluzji, ze w niniejszej sprawie maja
zastosowanie przepisy postepowania z daty wniesienia pozwu (k. 1791, tom IX).

Postepowanie zostalo wszczete pozwem z dnia 20 kwietnia 2005 roku, gdy obowigzywala ustawa z dnia 24 maja 2000
r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow, ustawy
o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sgdowych i egzekucji (Dz.U. Nr 48, poz.

554), ktora weszla w zycie 1 lipca i nadawala art. 479" brzmienie obowigzujace do wejécia w zycie ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1699), ktéra wchodzila w Zycie 20 marca 2007 r. Przepis przejSciowy art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku stanowil, ze w sprawach wszczetych przed dniem wejécia w zycie ustawy, maly
zastosowanie do czasu zakonczenia postepowania w danej instancji, przepisy dotychczasowe. Zasady powolywania
twierdzen, zarzutow oraz dowoddw na ich poparcie ustalone ustawa z 16 listopada 2006 roku obowigzywaly do wejécia
w zycie ustawy z dnia 16 wrze$nia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych

ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381). T3 ostatnig ustawa przepis art. 479 '* k.p.c. (i odpowiadajacy mu art. 479 4 k.p.c.)
zostat uchylony. Niemniej, jak wynika z przepisu przejéciowego art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrze$nia 2011 r., jej
przepisy stosuje sie do postepowan wszczetych po dniu 3 maja 2012 r.

Apelacja pozwanego glownego/powoda wzajemnego wywiedziona zostala 5 listopada 2007 roku i mialy do niej
zastosowanie przepisy ustalone ustawa z 16 listopada 2006 roku, albowiem ze wzgledu na regulacje art. 4 ust.
1 tejze ustawy obowiazujaca w dacie wszczecia postepowania ustawa z 24 maja 2000 roku stosowana byta tylko

do czasu zakonczenia postepowania w danej instancji (tu pierwszej). Brzmienie art. 479 '* k.c. nadane ustawa
z 16 listopada 2006 roku obowigzywalo w postepowaniu apelacyjnym. Postepowanie apelacyjne z uwagi na jego
zawieszenie zakonczylo sie dopiero 28 czerwca 2016 roku wydaniem wyroku uchylajacego wyrok Sadu pierwszej
instancji. Po uchyleniu wyroku, do prowadzonego ponownie postepowania mialy zastosowanie przepisy nadane
ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku. Strona powodowa wniosta do sadu pozew przed dniem 3 maja 2012 r., dlatego
W rozpoznawanej sprawie powinny miec zastosowanie przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawa z
dnia 16 wrze$nia 2011 r. Postepowanie przekazane do ponownego rozpoznania zakonczylo sie zaskarzonym wyrokiem
wydanym 12 grudnia 2018 roku i rozpoznanie apelacji podlegato przepisom dotychczasowym zgodnie z zasada z art. 9
ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 1. poz. 1469). Ocena apelujacego z pisma z 18 kwietnia 2018 roku, ze nie maja zastosowania przepisy

ustawy z 16 listopada 2011 roku (uchylajaca art. 479 4 k.pc.) jest trafna, majg za$ zastosowanie przepisy do postepowan
wszczetych przed 3 maja 2012 roku, a zatem przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku (po uchyleniu wyroku
wydanego dnia 8 pazdziernika 2007 roku), a nie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (z wniesienia pozwu 20 kwietnia 2005
roku).

Pozwany gtowny/powod wzajemny dolaczyt Biuletyn Urzedu Patentowego nr (...) i nr (...) do pisma procesowego
z dnia 13 czerwca 2016 roku (k. 1532, tom VIII) zlozonego w postepowaniu apelacyjnym. W treSci tego pisma
strona nie sformulowala wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentéw, mimo odwolywania sie do nich jako
ujawniajacych wezeéniej sporne wzory. Tabela pordwnujaca prawa z rejestracji wzoréw wspolnotowych przy kazdym
wzorze wskazuje, z jakim faktem laczy wcezeéniejsze ujawnienie i w kazdym przypadku jest nim Biuletyn Urzedu
Patentowego (k. 1559-1564).

Sad drugiej instancji moze pomingé¢ nowe fakty i dowody, jezeli strona mogla je powola¢ w postepowaniu przed
sadem pierwszej instancji, chyba ze potrzeba powolania sie na nie wynikla p6zniej. Postepowanie apelacyjne winno
uwzglednia¢ zasade z przytoczonego art. 381 k.p.c. w kontekécie brzmienia art. 479 ' k.p.c. nadanego ustawg z dnia
16 listopada 2006 roku. Razem wszystko ujmujac apelujacy winien wyjasni¢, potrzebe powolania nowych dowodéw z
wykazaniem, ze ich powolanie w odpowiedzi na pozew nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pdznie;j.



W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny by¢ powolane w terminie dwutygodniowym
od dnia, w ktérym powolanie ich stalo sie mozliwe lub powstala potrzeba ich powolania. Pismo procesowe z 13 czerwca
2016 roku nie zawiera ani uzasadnienia wniosku odpowiedniego dla art. 381 k.p.c., ani spelniajacego warunki z art.

479 “*k.p.c.

Pozwany gléwny/pow6d wzajemny nie zachowal zasad art. 479 ' k.p.c. i 479 ** k.p.c., co wynika z prze$ledzenia
stanowiska strony. W odpowiedzi na pozew na stronie 9 wskazano, ze zgloszenie wzoru przemystowego nr Rp (...)
ma miejsce po publikacji w Biuletynie Urzedu Patentowego ogloszenia o zgloszeniu wzoru uzytkowego chronionego
prawem ochronnym nr R. (...). W ocenie pozwanego r6znice w wielkosciach zagiecia tukow glownego elementu
listwy sa jedynymi i stad istotnymi réznicami w ocenie podobienistw listew wedlug Rp (...) i R. (...). W pozwie
wzajemnym ponownie nastepuje nawigzanie do braku nowosci i indywidualno$ci wzoru (...) z powolaniem sie m.in. na
ujawnienie istotnych cech postaciowych wzoru Rp (...) (i) w dacie publikacji ogloszenia o zgloszeniu wzoru uzytkowego
(...) prawo ochronne R. (...), co nastgpilo przed data zgloszenia wzoru przemyslowego RP (...), a jedyna cecha
postaciowa roznigca obydwa wzory zdaniem pozwanego wzajemnego bylo zagiecie dolnej krawedzi listwy wzdluzne;j.
Brak indywidualnego charakteru wynikal za$ z wcze$niejszego rozwiazania listew wedlug wzoru uzytkowego, na ktory
udzielono prawo ochronne R. (...) podane do publicznej wiadomo$ci w Biuletynie Urzedu Patentowego 12 marca 2001
roku (k. 285). Z tym pismem powdd wzajemny nie zlozyl dowoddw z publikacji biuletynow.

Na rozprawie 8 wrze$nia 2005 roku pow6d wzajemny o§wiadczyl, ze nie sktada wnioskow dowodowych (k. 287). Sad
pierwszej instancji mogl powolywaé sie na Biuletyn Urzedu Patentowego tylko posrednio, poprzez odwolanie sie do
innych dowodéw cytujacych Biuletyn, a nie dokonywaé samodzielnej oceny dowodu. Tylko w decyzji Trzeciej 1zby
Odwolawczej z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie R- (...)-3 (dotyczacej wzoru (...)- (...)) i R- (...)-3 (dotyczacej
wzoru (...)- (...)) nastepuje odwolanie do formularza wniosku o zarejestrowanie wzoru nr 109 707 oraz wzoru 110 040
z rysunkami i dokumentami dolaczonymi do wniosku. Juz w tych decyzjach sporng sprawa byto ujawnienie publiczne
w Dzienniku Urzedowym Urzedu Patentowego nr (...) (wzor 110 040). Trzecia Izba Odwolawcza uznala za§ ujawnienie
publiczne w Dzienniku Urzedowym Urzedu Patentowego nr (...) (wzor 109 707) z dniem 4 grudnia 2000 roku. Nie
uznano za$ za publiczne ujawnienie dokumentéw skladajgcych sie z opisu, zadan i rysunkéw wzoréw 109 707 i 110
040, ktoére zlozono w Urzedzie Patentowym. Nie ma za§ w decyzjach (...) zadnego rysunku wzoru odpowiadajgcego
wzorom (...)- (...)i-(...).

Blad w ustaleniach faktycznych sprowadza sie do pominiecia faktu ujawnienia wszystkich spornych wzoréow przed 8
marca 2002 i wigze sie z zarzutem naruszenia art. 217 §2 k.p.c.

(...) sp. z 0.0. sp. k. uznaje, ze przedstawil dowody potwierdzajace udzial powoda gléwnego/ pozwanego wzajemnego
wtargach B. 2002 r. i ujawnienie wszystkich 6 wzoréw C. na tych targach. Oswiadczenia R. O.iP. D. maja wykazywac,
iz C. produkowatl i wprowadzal do obrotu listwy przypodlogowe, ktore realizowaly wszystkie 6 wzoréw C.. Apelujacy
twierdzi, ze wzory byly ujawnione najp6zniej na Miedzynarodowych Targach B. 2002 w P. i byly obecne na rynku.
W tym zakresie przedtozono material dowodowy m.in. faktury firmy, do ktérych sprzedawat C.: (i) (...) z 28 sierpnia
2002r., (ii) (...) zamobéwienie nr 1/11/02 z dnia 18.11.2002 r., faktura VAT nr (...) z 14.10.2002 na druk katalogu listew
przypodlogowych.

Oéwiadczenia R. O. z dnia 25 stycznia 2006 r. w zadnej mierze nie wykazuje, iz C. produkowal i wprowadzal do
obrotu listwy przypodlogowe, ktore realizowaly wszystkie 6 wzoréw C.. Oswiadczenie P. D. z 2 listopada 2006 roku
nie znajduje sie w materiale dowodym jako dowod w niniejszej sprawie.

Oéwiadczenie $wiadka O. operuje ogélnym sformulowaniem “listwa nowego profilu” (k. 449). Przede wszystkim
o$wiadczenie nic nie méwi o nowej numeracji listew, tylko ze na druku zamoéwienia nowy profil listew zaczynal sie od
nr 61 do nr 90. Numeracja druku zaméwienia nie identyfikuje listew, a zamo6wienie nr 1/08/02 z 20 sierpnia 2002
roku (k. 450) i faktura (...) z 26 sierpnia 2002 r. (k. 451) firmy (...) postuguja sie ogélnymi sformutowaniami co do
nazwy towaru i listwy bez szczegblowego okreSlenia rodzaju listwy wedlug wzoru. Jedynym wyro6znikiem jest kolor
na zamoéwieniu. W ten sam sposob skonstruowane jest zamowienie nr 1/11/02 z 18 listopada 2002 roku (k. 607).



Przyjecie tezy apelujacego, ze numeracja zamoéwienia odpowiada nowemu profilowi listew, oznaczaloby wprowadzenie
23 profili nowych listew. Przy kazdej pozycji zamo6wienia jest wskazana ilo$¢ listew, ilo§é naroznikoéw zewnetrznych,
ilo$¢ naroznikdw wewnetrznych, ilo$¢ zaslepek prawych, iloé¢ zaslepek lewych. Cechg spornych wzoréw jest element
wzdluzny za$lepkowy nie wymieniony na zaméwieniu. Zamoéwienie i faktura nie przyporzadkowuje produktu do
spornych wzoréw, a powdd wzajemny nie zlozyl dowodu, ze taki sam sposéb okreslenia towaru byt wlasciwy po 1 lipca
2003 roku (rejestracja wzoru (...)) dla produktu odpowiadajgcego spornym wzorom.

Zeznania $wiadka R. O. sg niespdjne, (i) co do nowoSci listew, raz ze duzo na rynku, dwa, ze produkt ktérego nie byto
na rynku; (ii) co do prezentacji w B. 2002 nowej listwy, gdy w 2003 byla prezentowana stara listwa, ( (...)) co do
sprzedazy nowych listew juz w marcu 2002 r., kiedy to $wiadek nie sprzedawal a miat sprzedawac C. klientowi z P.
Ramp w marcu 2002 (k. 626). Swiadek C. temu zaprzeczyt (k. 789).

Na ekspozycje nowych listew jako produktu opartego na sporych wzorach na Miedzynarodowych Targach B. 2002 nie
ma dowodu. Apelujacy powoluje sie ogélnie na zeznania $§wiadkow bez zidentyfikowania, ktére wypowiedzi i ktérych
Swiadkow zaswiadczalby o twierdzeniu strony. Kluczowy $wiadek R. O. zeznal, ze targi odbyly sie w styczniu 2002 r. i
zdjecie z tych targobw umieszczone jest w katalogu z IV kwartalu 2002 na stronie 7 (katalog, k. 506). Stoisko z targow
ujete na zdjeciu nie daje mozliwosci weryfikacji wystawionych produktéw. Katalog zawiera reklame nowego wzoru
listwy opartej na spornych wzorach i majacej by¢ w ofercie w IV kwartale 2002 r. (strona 5). Faktura na druk katalogu
nr (...) jest z 14 pazdziernika 2002 roku (k. 609), co wyklucza dostepno$¢ katalogu na Miedzynarodowych Targach
B. 2002 w P.. Pismem procesowym z 28 lipca 2006 roku powod wzajemny powolywal sie na dowod z zeznan §wiadka
majacy by¢ potwierdzeniem zatwierdzania materialow reklamowych, takich jak przywolane w zataczniku nr 1 do pisma
7 26 czerwca 2006 roku m.in. katalog (k. 544, k. 501). Pow6d wzajemny nie skladal wniosku co do ujawnienia listwy
spornej na B. 2002, tylko na organizacje stoiska na targach, uzgadnianie treéci i formy oraz zatwierdzania materialow
reklamowych. Taka teza nie dotyczy okoliczno$ci, jaka listwa zostala wystawiona na B. 2002. Mimo tego zeznajacy
$wiadek C. B. stwierdzil, ze na B. 2002 byla prezentowana listwa podstawowa (k. 714).

(...) Ltd. oznaczone symbolem (...) produkowane i oferowane byly od 1999 r., co potwierdza pismo firmy (...) z Irlandii
Poélnocnej z dnia 19 maja 2005 r. (k. 141, 244). Listwy firmy (...) o symbolach (...) 50 oraz (...) 60 byly sprzedawane
na rynku od 1999 r. wedlug pisma N. P. z 16 lutego 2005 r. (k. 136).

Dokumenty firmy (...) Ltd zawieraja rysunki bez kodu produktu (k. 144,145), rysunki z kodem produktu SK40
i (...) (k. 146,147), dwie strony katalogu bez daty w kserokopii (k. 142, 143), strone kodéw produktow (k. 148)
i fakture z daty 11.06.98 z pozycja (...) (k. 150). W obrocie byl produkt o. (...), ktéry przedstawia rozwiazanie
techniczne listwy (przekrdj) obrazujace konstrukecje. Zarys ksztalttu powierzchni zewnetrznych tych listew jest
calkowicie odmienny od ksztaltu sporych wzoréw. Rysunek (...) nie wskazuje, jaki element wzoru jest widoczny.
Wysoko$¢ z przyporzadkowana linig 50 nie okresla rzedu wielkoéci poszczegblnych skladowych. Poprzez wysoko$é
10, 35 i 43 dochodzi sie do danych elementu §rodkowego majacego rzedna 25. Tym samym element §rodkowy ma
dominujacy wymiar w poréwnaniu do elementu dolnego 10 i elementu gérnego 15.

Codo (...) 501 (...) pozwany gléwny/powdd wzajemny postuzyt sie nieczytelnym zdjeciem wygladu profilu (...)i (...)
(k. 137). Dlatego powdd glowny/pozwany wzajemny dolgczyt katalog wyrobéw firmy (...) nie kwestionowany przez
druga strone (k. 316, 317, 318). Odmiennos¢ produktéw widoczna jest w plaszczyZznie czotowej listwy utworzonej z
gléwnego elementu wzdluznego i elementu wzdluznego Srodkowego. Ponadto wyglad plaszczyzny czolowej listwy jest
inny z uwagi na inne proporcje elementu wzdtuznego srodkowego do elementu wzdluznego.

Sad pierwszej instancji doszedl do stusznych wnioskow, iz cechy widocznych wzoréw N. P. oraz (...) z cechami
widocznymi wzoréw C. sa odmienne. Cecha spornego wzoru (...)- (...) jest szeroko$¢ elementu zaSlepkowego
jako odpowiadajacego szeroko$ci rownej szerokoSci wglebienia w listwie gléwnej. Zgodnie z opinig bieglych cechy
decydujace o zr6znicowaniu wyrobow to wymiary (gabaryty), proporcje, geometria formy, profile, konstrukeja, sposéb
montazu, kolor, wzér na tworzywie, sposdb prezentacji (k. 559). Zastosowana proporcja wymiaru w spornym wzorze



(...)- (...) decyduje o odmiennos$ci od produktéw N. P. oraz (...) Ltd. Ponadto widoczny wzoér (...)- (...) ma plaska
powierzchnie, co nie jest widoczne na elemencie wzdluznym srodkowym produktéow N. P..

(...) sp. z 0.0. sp. k. nie wyjasnia réwniez, co istotnego staloby sie przedmiotem dowodu z zeznan $wiadkéw, nie
konkretyzuje, zeznania ktorych §wiadkdéw maja walor znaczacy dla rozpoznania sprawy (kto) w plaszczyZznie nowoSci
iindywidualnego charakteru (co) (pkt 8 do 10 uzasadnienia).

Na rozprawie 19 grudnia 2006 roku przeprowadzony zostal dowdd z zeznan $wiadka R. O. na okoliczno$é braku
nowosci wzoru (...) (k. 625). Celem przeprowadzenia dowodéw z zeznan $wiadkow J. L., J. U, E. R., M. G. i
C. B. Sad otworzyl zamknieta rozprawe na nowo i precyzyjnie postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r. okre§lil
okoliczno$ci majace stanowi¢ przedmiot dowodéw (k. 710). Pozwany gléwny/powdd wzajemny przy ponownym
rozpoznaniu sprawy formulowal stanowisko w pismach procesowych z dnia 18 kwietnia 2018 r. (k. 1791), 17
pazdziernika 2018 r. (k. 1908) pomijajgc okreélenie istotnych okolicznoSci, ktére maja znaczenie dla sprawy, a ktore
wymagajq uzupetniajgcego przeprowadzenia dowodow z zeznan Swiadkow. W piSmie procesowym z 17 pazdziernika
2018 roku zastrzezono, iz w razie uznania, ze material dowodowy z dokumentéw jest niewystarczajacy, strona
podtrzymuje wniosek o ponowne przestuchanie §wiadkoéw wskazanych w tresci pism (k. 1915). Strona nie dopekila
warunkow art. 258 k.p.c., dlatego zarzut jakoby Sad byt zobowigzany do ponownego przestuchania swiadkow jest
bledny. Dopuszczalne jest pominiecie przed sad meriti dowodu ze Swiadkow powolanych na ogblnikowe twierdzenie
(postanowienie Sadu Najwyzszego z 28 maja 1997 r., IIIl CKN 16/97, L.). Dowdd z zeznan Swiadkow podlegal ponownej
ocenie Sadu pierwszej instancji, a nie ponownemu przeprowadzeniu. Niezasadny jest zarzut naruszenia przepisow
postepowania, tj. art. 227 k.p.c. w zwiazku z art. 258 k.p.c. w zwiagzku z art. 5 i w zwigzku z art. 25 ust. 1 lit b)
Rozporzadzenia.

Whiosek z dnia 12 grudnia 2018 roku o przeprowadzenie dowodu z ogledzin wzornikoéw produktéw C. nie zawieral
uzasadnienia co do potrzeby powolania nowego dowodu na okoliczno$é braku nowoéci i indywidualnego charakteru,
co do ktorego twierdzenia byly powolywane w odpowiedzi na pozew z 13 czerwca 2005 roku (k. 112) i pozwie
wzajemnym z 8 wrzeSnia 2005 roku (k. 282) ani wykazania, ze ich powolanie w odpowiedzi na pozew i pozew
wzajemny nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla péznie;.

Dla przypomnienia przebiegu postepowania nalezy przytoczy¢ stanowisko pozwanego gléwnego/powoda
wzajemnego. W odpowiedzi na pozew pozwany glowny jako dowody na brak nowosci i indywidualnego charakteru
powolal pismo firmy (...) wraz z materialem ilustracyjnym, w ktorym firma informuje, ze listwy oznaczone (...)i (...)
produkowane sg i sprzedawane na rynku tureckim od roku 1999 oraz kopie faktur dokumentujacych sprzedaz ww.
listew (k. 118, 136-140). Drugim dokumentem bylo pismo firmy (...) Ltd. wraz z materialem i lustracyjnym z 19 maja
2005 1. informujace, ze profile listwy oznaczonej symbolem (...) 50 produkowane sa od 1999 r. wraz z kopia faktury
dokumentujacej sprzedaz z 11 czerwca 1998 roku (k. 119, 141-150). Pozwany gléwny nawiazywal rowniez do publikacji
w Biuletynie Urzedu Patentowego ogloszenia o zgloszeniu wzoru uzytkowego chronionego prawem ochronnym nr
R. (...)itwierdzil, ze r6znice w wielko$ciach zagiecia lukéw gloéwnego elementu listwy s3 jedynymi i stad istotnymi
r6znicami w ocenie podobienstw listew wedtug Rp (...)iR. (...).

W pozwie wzajemnym powdd wzajemny ponownie nawigzal do braku nowosci i indywidualno$ci wzoru (...) z
powolaniem sie na ujawnienie istotnych cech postaciowych wzoru Rp (...) (i) w dacie publikacji ogloszenia o zgloszeniu
wzoru uzytkowego (...) prawo ochronne R. (...), co nastgpilo przed data zgloszenia wzoru przemystowego RP (...), a
jedyna cecha postaciowa rézniaca obydwa wzory zdaniem pozwanego wzajemnego bylo zagiecie dolnej krawedzi listwy
wzdluznej oraz (ii) przez jawne stosowanie polegajace na wprowadzenia do obrotu listew NIL Plastik co najmniej w
dacie 23 wrze$nia 1999 r. oraz ( (...)) wprowadzanie do obrotu co najmniej 8 marca 2002 r. Brak indywidualnego
charakteru wynikal za§ z wcze$niejszego istnienia rozwigzania wzoréow listew firmy (...), rozwigzania listew wedlug
wzorow firmy (...) ( (...)), rozwigzania listew wedlug wzoru uzytkowego, na ktory udzielono prawo ochronne R. (...)
podane do publicznej wiadomosci w Biuletynie Urzedu Patentowego 12 marca 2001 roku (k. 285).



Oddalenie wniosku z ogledzin przez Sad pierwszej instancji nie naruszalo art. 227 k.p.c. w zwiazku z art. 292 k.p.c. w
zwiazku z art. 51 art. 25 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia, albowiem brak nowosci i indywidualnego charakteru wzoréw
ze wzgledu na samoujawnienie (co najmniej 8 marca 2002 r.) stanowilo twierdzenie pozwu wzajemnego. Dowod nie
tyle byl nieprzydatny, co wniosek uchybial przepisom postepowania dowodowego majacym zastosowanie w sprawie.
Whiosek o przeprowadzenie dowodu z ogledzin wzornika produktéw C. w postepowaniu apelacyjnym nie spelnia
przestanek art. 381 k.p.c.

Dokonawszy oceny zarzutow procesowych, Sad Apelacyjny uznaje, ze ustalenia faktyczne Sadu pierwszej instancji sg
prawidlowe i Sad Apelacyjny podziela je oraz przyjmuje za wlasne.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego (i) art. 5 w zwiazku z art. 7 oraz w zwiazku z art. 25 ust. 11it b) Rozporzadzenia
(ii) art. 6 w zwigzku z art. 7 oraz w zwigzku z art. 25 ust. 1 lit b) Rozporzadzenia i ( (...)) art. 4 ust. 2 oraz w zwigzku z
art. 25 ust. 1 lit b) Rozporzadzenia apelujacy oparl na tym, ze Sad pierwszej instancji poprzez niewlasciwa wykladnie
powolanych przepiso6w uznal, ze wzory wspolnotowe powoda gtéwnego/pozwanego wzajemnego C. nr (...)- (...), (...)-
(o), Co)- Gy G- G, G- (), (lo)- (..2) sa nowe, majg indywidualny charakter i widoczne cechy czeSci skladowej
spelniaja cechy co do nowosci i indywidualnego charakteru.

Artykut 7 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporzadzenia stanowi, ze do celéw stosowania art. 5 i 6 Rozporzadzenia uwaza
sie, ze wzdr zostal udostepniony publicznie, jezeli zostal opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposob, lub
wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny spos6b ujawniony, przed datg okre$long w art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6
ust. 1lit. a) lub w art. 5 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia, z wyjatkiem przypadkow, gdy wydarzenia te
nie mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw §rodowiskom wyspecjalizowanym
w danej branzy, dzialajacym w Unii.

Wykladnia jezykowa art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporzadzenia prowadzi do wniosku, zgodnie z ktérym ,dana
branza” w rozumieniu tego przepisu moze by¢ tylko tg branza, do ktorej odnosi sie produkt, w ktérym zostal zawarty
lub zastosowany udostepniony wzor. A zatem zgodnie z tym przepisem wczeSniejszy wzér zawarty lub zastosowany
w okreslonym produkcie uwaza sie za udostepniony, jesli zostal on ujawniony, z wyjatkiem przypadkow, gdy fakt ten
nie mog} stac sie dostatecznie znany podczas zwyklego toku prowadzenia spraw §rodowiskom wyspecjalizowanym w
branzy rozpatrywanego produktu, dzialajacym w Unii.

W przeprowadzonym postepowaniu dowodowym nie ujawniono, zgodnie z zasadami adekwatnymi dla toczacej
sie sprawy, dowodéw majacych $wiadczy¢ o ujawnieniu wzoréw wspolnotowych powoda glownego/pozwanego
wzajemnego C. w 2002.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporzadzenia wzor wspolnotowy jest chroniony w zakresie, w jakim ten wzor jest nowy i
posiada indywidualny charakter. W konsekwencji, jezeli jeden z tych warunkow, ktoérych kryteria stosowania zostaly
okreslone, odpowiednio w art. 5 i 6 Rozporzadzenia, nie jest spelmiony, rozpatrywany wzor nie moze by¢ chroniony,
a zatem prawo do niego nalezy uniewazni¢ na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b) wspomnianego Rozporzadzenia.

Podobnie szczegolne warunki ochrony wzoru wspolnotowego odnoszace sie do czesci sktadowej produktu zlozonego,
o ktérych mowa w art. 4 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia, stoja same w sobie na przeszkodzie utrzymaniu wzoru objetego
jego zakresem stosowania, w sytuacji gdy zadna z cech przedstawionej czeéci nie spelnia tych warunkéw (por. wyrok
z dnia 20 stycznia 2015 1., A./ (...) A. M. (Wklady wymiennikow ciepla), T#616/13, pkt 21).

Wzory stosowane lub zawarte w produkcie, ktory stanowi cze$¢ produktu zlozonego sa chronione wylacznie wtedy,
gdy po pierwsze, cze$¢ sktadowa wlaczona do produktu zlozonego pozostaje widoczna podczas zwyklego uzywania
tego produktu, i po drugie, w stopniu, w jakim te widoczne elementy czeéci sktadowej samodzielnie spelniaja wymogi
co do nowoéci i indywidualnego charakteru. Majac na uwadze szczeg6lny charakter czeSci produktu zlozonego w
rozumieniu art. 3 lit. ¢) Rozporzadzenia, ktére moga stac¢ sie przedmiotem produkeji i sprzedazy odrebnych od
produkcji i sprzedazy samego produktu zlozonego, prawodawca przewidzial mozliwo$¢ zarejestrowania ich samych



jako wzorow, aczkolwiek z zastrzezeniem, ze beda one widoczne po ich zawarciu w produkcie zlozonym, i wylacznie
w odniesieniu do elementow, ktére pozostang widoczne podczas zwyklego uzywania produktu zlozonego, i w stopniu,
w jakim czeSci te same sg nowe i majg indywidualny charakter.

Zatem z art. 5—7 Rozporzadzenia wynika, ze zastosowanie wlasciwych kryteriow prawnych w odniesieniu do oceny
zaréwno nowosci zakwestionowanego wzoru, jak i jego indywidualnego charakteru zaktada istnienie jednego lub kilku
wezesniejszych wzordéw, ktérych udostepnienie musi zostaé¢ wykazane przez wnoszacego o uniewaznienie prawa do
wzoru. Jezeli wniosek o uniewaznienie prawa do wzoru opiera sie na naruszeniu wymagan okre§lonych w art. 5 i
6 Rozporzadzenia, musi on zawiera¢ wskazanie i przedstawienie wcze$niejszych wzorow, ktére moglyby stanowic
przeszkode dla uznania nowosci lub indywidualnego charakteru zarejestrowanego wzoru wspélnotowego, jak réwniez
dokumenty dowodzgce istnienia tych wcze$niejszych wzordw.

Przeprowadzone postepowanie dowodowe wyklucza z zakresu poréwnania wzory uzytkowe (...) i W 109 707. Co do
produktéw N. P. nie ma dowodu, ile wzoréw jest zawartych w produkcie. Jezeli czeSciami sktadowymi jest element
wzdluzny i wzdluzny Srodkowy, to tworza one wyrazne oddzielenie, czego brak przy spornych wzorach (...)- (...)1-
(...) stanowiacych cze$¢ produktu zlozonego a tworzacych litg plaszezyzne. (...) Ltd. w postaci rysunku (k. 245), jak juz
wskazano, nie identyfikuje widocznych elementéw wzoru, a jest przekrojem poprzecznym obrazujacym konstrukcje.

Tak jak wzor stanowigcy cze$¢ sktadowa produktu zlozonego, ktéra nie jest widoczna podczas zwyklego uzywania
tego produktu zlozonego, nie moze by¢ chroniony na podstawie art. 4 ust. 2 lit. a) Rozporzadzenia, tak tez
nowo$¢ i indywidualny charakter wzoru wspoélnotowego nie moga by¢ oceniane poprzez poréwnanie tego wzoru
wspolnotowego z wezesSniejszym wzorem, ktory — jako czes$é sktadowa produktu zloZzonego — nie jest widoczny podczas
zwyklego uzywania produktu zlozonego.

Apelacja (...) sp. z 0.0. sp. k. podlegala oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

Zarzuty apelujacego D. N. dotycza jednego zagadnienia, mianowicie licencji na wzory wspélnotowe o numerach (...)-
oo1, (...)-002, (...)-003, (...)-004, (...)-0051 (...)- 006. Z tym aspektem sprawy apelujacy wigze naruszenie i prawa
procesowego i materialnego.

Sad Apelacyjny nie uznaje za trafne podniosionych zarzutéw naruszenia (i) art. 64 k.c. w zwigzku z art. 65 § 1 k.c., (ii)
art. 64 k.c. w zwiagzku z art. 389 §11i §2 k.c. oraz 387 §1 k.c., ((...)) art. 64 k.c.iart. 1047 8§11 2 k.p.c.

Porozumienie z 28 sierpnia 2006 roku (k. 708) zostalo wylozone w trzech orzeczeniach sadow. Sad Okregowy w
Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2008 roku sygn. akt V GC 10/08 zobowigzal powoda gléwnego/pozwanego wzajemnego
do zloZenia o$wiadczenia woli o udzieleniu licencji niewylgcznej pozwanemu gléwnemu/powodowi wzajemnemu
do korzystania ze wzoru wspélnotowego (...) przez czas ochrony za zaplata wynagrodzenia w wysoko$ci 200 000
z} (k. 1213). Rozpoznajac apelacje od wskazanego orzeczenia Sad Apelacyjny w Bialymstoku w wyroku z dnia 28
sierpnia 2008 roku sygn. akt I ACa 329/08 podzielil ocene jurydyczng co do przypisania porozumieniu cech umowy
przedwstepnej (art. 389 -390 k.c.). Skarga kasacyjna D. N. w ramach naruszenia prawa materialnego zarzucala m.in.
dokonanie blednej wykladni porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 r.

Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 21 stycznia 2015 roku IV CSK 225/14 uznal, ze jest rzecza bezsporna, ze wzor
wspolnotowy na listwe przypodlogows, zostal zarejestrowany w ten sposob, ze przyznano go pozwanemu (D. N.)
na kazdy z sze$ciu elementéw listwy oddzielnie. Wskazano przy kazdym z nich numer podstawowy jako (...),
dodatkowo oznaczajac je numerami od (...) do (...). W porozumieniu wzoér wspolnotowy okreéla sie numerem (...),
co jest oczywiscie nieprecyzyjne, gdyz, po pierwsze, brakuje na poczatku tego numeru jednego zera, a po wtdre, nie
wskazuje sie pelnej rejestracji wspoélnotowej wszystkich sze$ciu elementéw listwy. Ta niedokladno$é okreslenia wzoru
wspoélnotowego nie dyskwalifikuje jednak kontraktu jako umowy przedwstepnej, gdyz strony dokladnie wiedzialy,
o jaki wzor chodzi, tym bardziej, ze zadysponowaly jednoczeénie takze wzorem krajowym, wydanym na te same
elementy listwy, zarejestrowanym pod jednym numerem (...). Oznacza to, ze porozumienie z dnia 28 sierpnia 2006
r. zawiera wszystkie niezbedne elementy potrzebne do ustalenia treSci przyszlej umowy przyrzeczonej (przedmiot,



cene i termin), a takze dostateczng informacje, pozwalajaca na usuniecie watpliwos$ci, ktéra z powodowych spétek
byla jego strona. Sady mialy zatem podstawe do uwzglednienia zagdania zobowigzujacego strone pozwang do zlozenia
zastepczego o$wiadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczone;j.

Prawomocno$¢ materialna orzeczenia wyraza sie w nakazie przyjmowania przez sady rozstrzygajgce inne sprawy,
ze w danej sytuacji stan prawny przedstawia sie tak, jak to wynika z wczes$niejszego orzeczenia sadu, przy
czym dla okreSlenia granic prawomocnos$ci materialnej orzeczenia moga mie¢ znaczenie okoliczno$ci objete
jego uzasadnieniem (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 lutego 2007 r., II CSK 452/06). Dla ustalenia
granic prawomocnoS$ci materialnej orzeczenia i zwigzania sadu w innej sprawie konieczne jest siegniecie do
motywdw orzeczenia. Wykladnia os§wiadczen woli stron umowy przedstepnej jest dokonana w orzeczeniach sadéw
jednoznacznie i nie pozostawia watpliwo$ci interpretacyjnych. Apelujacy nie podaje w apelacji zadnych nowych
okolicznosci, ktore wplywalyby na zmiane rozumienia przedmiotu umowy objetego porozumieniem.

Umowa przedwstepna w wystarczajacym stopniu okreslala istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Rzeczywistg
tre$¢ umowy przedwstepnej i wole jej kontrahentow nalezy ustalaé zgodnie z art. 65 k.c. na podstawie caloksztatltu
okoliczno$ci sprawy, biorgc pod uwage zgodny zamiar stron i cel umowy oraz uwzgledniajac zasady wspolzycia
spolecznego i ustalone zwyczaje. Strony od poczatku wiedzialy czego dotyczy spoér, a tylko nieprecyzyjna terminologia
wzoru zastosowana w zadaniu (przelozona na umowe) i nie kwestionowana do wyroku Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku, ma przemawiac za stanowiskiem apelujacego. Takiego nadania znaczenia
o$wiadczeniu woli apelujacego, ze przedmiot umowy nie istnieje, Sad Apelacyjny nie podziela.

Swiadczeniem z umowy przedwstepnej jest zlozenie oéwiadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej. Prawomocne
orzeczenie Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku ustalajace obowigzek zlozenia os§wiadczenia woli przez licencjodawce
C. N. z umowy przedwstepnej, konstytutywnie zastgpilo o§wiadczenie z dniem 28 sierpnia 2008 roku. O$wiadczenie
licencjodawcy o zawarciu umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2) uznaé nalezy za zlozone z chwilg uprawomocnienia
sie wyroku. Dlatego, ze sad uwzglednil powodztwo o zlozenie o$wiadczenia woli zgodnie z zadaniem licencjobiorcy,
zadanie pozwu jest oSwiadczeniem licencjobiorcy (uchwala Sadu Najwyzszego z 77 stycznia 1967 r., III CZP 32/66).
W orzecznictwie wystgpienie z powodztwem traktowane jest jako wystarczajacy przejaw woli wywolania skutkow
prawnych. W postanowieniu z 19 czerwca 2002 r. (II CKN 997/00, OSNC 2003, Nr 6, poz. 85) Sad Najwyzszy uznal,
ze orzeczenie sgdu uwzgledniajace powddztwo o zawarcie umowy zastepuje o$wiadczenia woli obu stron, z tym ze
o$wiadczenie powoda, konieczne do wywolania dochodzonego skutku prawnego w postaci zawarcia umowy, zawarte
jest w pozwie.

Sprawa oplaty licencyjnej jest za$§ $§wiadczeniem z umowy przyrzeczonej a nie przedwstepnej. Po wyroku Sadu
Najwyzszego 15 kwietnia 2015 roku powod glowny/pozwany wzajemny wezwal do zaplaty oplaty licencyjnej, czym
z punktu widzenia art. 65 k.c. dal wyraz akceptacji rozstrzygnieciom sadéw co do przedmiotu porozumienia z 28
sierpnia 2006 roku, a z punktu widzenia umowy licencji jako umowy przyrzeczonej realizacji $wiadczenia wzajemnego
licencjobiorcy.

Nie nastgpilo naruszenie art. 19 ust. 1i art. 32 ust. 1 Rozporzadzenia, albowiem porozumienie z 28 sierpnia 2006
roku i zawarta w jego wyniku mocg prawomocnego orzeczenia umowa licencji z 28 sierpnia 2008 roku daje prawo
licenjobiorcy do uzywania wzoréw wspolnotowych (...)-(...), (...)-(...), (...)-(...), (...)- (...), (..)- (...), (...)- (...) w zakresie
odpowiadajacym uzywaniu licencjodawcy.

Apelujacy we wnioskach apelacji domagal sie usuniecia skutkéw naruszenia praw z rejestracji wzoroéw poprzez
wycofanie i zniszczenie wytworzonych i oferowanych do sprzedazy listew przypodlogowych nie ograniczajac
powodztwa do okresu do daty udzielenia licencji i nie potwierdzajac, aby istnialy w obrocie listwy przypodlogowe o
nazwie h. (...)-S. wyprodukowane do 28 sierpnia 2006 roku.



Oddalajac obie apelacje na podstawie art. 385 k.p.c. Sad Apelacyjny zastosowal art. 102 k.p.c. pozostawiajac kazda ze
stron przy poniesonych i rownowazacych sie swoich kosztach powstalych po rozstrzygnieciu o kosztach postepowania
odwolawczego przez Sad pierwszej instancji (nowe oplaty sadowe od apelacji).

Tomasz Paldyna Jolanta de Heij-Kaplinska Tomasz Szczurowski



