Sygn. akt V ACa 428/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 wrzeénia 2014 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku — Wydzial V Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Wlodzimierz Gawrylczyk
Sedziowie: SA Maryla Domel-Jasiniska
SA Maria Sokolowska (spr.)
Protokolant: sekretarz sadowy Joanna Makarewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 wrzeénia 2014 r. w Gdanisku na rozprawie
sprawy z powodztwa M. J.

przeciwko A. C.

o zaplate i nakazanie

na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w T.

z dnia 31 marca 2014 r., sygn. akt VI GC 7/14

I. oddala apelacje;

II. zasadza od powodki na rzecz pozwanego kwote 1440 (jeden tysiac czterysta czterdzieéci) zlotych tytulem zwrotu
kosztoéw postepowania apelacyjnego.

Na oryginale wlasciwe podpisy.
Sygn. akt VACa 428/14

UZASADNIENIE

Powdbdka M. J.. wlaScicielka Zakladu (...) w K., wystapila przeciwko pozwanemu A. C. prowadzacemu dzialalno$c
gospodarcza pod nazwa Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) w (...) z powodztwem o: zasadzenie od
pozwanego na rzecz powddki kwoty 10.000 zl z odsetkami od dary wytoczenia powo6dztwa; nakazanie pozwanemu
zaniechania naruszania prawa do nalezacego do powo6dki wzoru przemyslowego poprzez usuniecie oferty naroznika
tapicerowanego R. z gazetki promocyjnej pozwanego oraz ze strony internetowej pozwanego (...) a takze o zasadzenie
kosztow procesu.



Pozwany w odpowiedzi na pozew wnidst o oddalenie powodztwa i zasadzenie na jego rzecz od powddki kosztow
procesu.

Wyrokiem z dnia 31 marca 2014 r. Sad Okregowy w T. oddalil pow6dztwo (punkt I) oraz zasadzit od powodki M. J. na
rzecz pozwanego A. C. kwote 1920 zl tytulem kosztow procesu (punkt IT).

Powyzsze rozstrzygniecie Sad I instancji opart na nastepujacych ustaleniach faktycznych.

W dniu 15 lutego 2013 r. Urzad (...) na wniosek powddki z 10 kwietnia 2012 r. udzielil jej prawa z rejestracji nr (...)
wzoru przemystowego pn. ,,(...) (...).

Pismem z dnia 21 lutego 2013 r. powddka, powolujac sie na przystugujace jej prawa ochronne wynikajace
z rejestracji wzoru przemyslowego, wezwala pozwanego do ,zaniechania dalszego naruszania autorskich praw
majatkowych" poprzez usuniecie oferty sprzedazy naroznika R. ze strony internetowej pozwanego i zaplate kwoty
10.000 7zl ..tytulem zado$Cuczynienia za doznana krzywde”. Pozwany udzielil odpowiedzi, ze ,kierujac sie dobrymi
obyczajami kupieckimi”, wycofal naroznik R. z produkcji i z materialow reklamowych.

Powodka ponownie wezwala pozwanego do zaprzestania produkcji i sprzedazy przez pozwanego naroznika R.,
gdyz dokonana przez pozwanego zmiana jest tylko zmiang kosmetyczng. Pozwany podtrzymal swoje weze$niejsze
stanowisko.

W okresie od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pozwany byl producentem naroznika tapicerowanego R., ktory zostal
przedstawiony przez powodke jako zalacznik do pozwu.

Oceniajac zadanie pozwu. Sad Okregowy zwazyl, ze powddka swoje roszczenia wywodzi z przepisow art. art. 2871292
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 1. - Prawo wlasnoéci przemystowej (dalej jako: Pr.w.p.).

Nie budzil watpliwosci Sadu a quo fakt. ze powodce przystuguje ochrona prawna z rejestracji wzoru przemystowego,
poczynajac od dnia 10 kwietnia 2012 r. Wedlug art. 105 ust. 2 i 3 Pr.w.p.. przez uzyskanie prawa z rejestracji
uprawniony nabywa prawo wylacznego korzystania z wzoru przemystowego w sposéb zawodowy lub zarobkowy na
terenie RP i moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub
uzywania wytworu, w ktorym wzor jest zawarty badz zastosowany. Zakres ochrony zostal okre$lony w art. 105 ust.
4 Pr.w.p. Jak podkresla sie w doktrynie, zakresem ochrony objeta jest nie tylko posta¢ wytworu w wersji wskazanej
w zgloszeniu, lecz takze kazdy podobny wzér do granicy, poza ktora porownywane rozwigzanie wywohije odmienne
wrazenie.

W konkretnym przypadku istotne cechy wzoru przemystowego ,(...) (..)* podane zostaly w opisie wzoru
przemystowego. Rzecza powodki, ktora z faktu tego wywodzila skutki prawne (art. 6 k.c.), bylo wykazanie, ze
w wytworze pozwanego ,(...)” wprowadzonym do obrotu w okresie od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r.
zawarty (zastosowany) jest wzor przemyslowy objety Swiadectwem ochronnym. Tymczasem powoddka poprzestala na
zalaczeniu dokumentacji fotograficznej wytworu pozwanego, uznajac go za tozsamy z jej wyrobem czy posiadajacy
»~minimalne zmiany kosmetyczne". W ocenie Sadu I instancji, miarodajny dowdd na okoliczno$¢, ze prawo powodki
wynikajace z rejestracji wzoru przemyslowego zostalo naruszone, stanowilby dowdd z opinii bieglego. Biegly z racji
posiadanych kompetencji zawodowych bylby w stanie ocenié¢, czy w wyrobie pozwanego wykorzystany zostal wzoér
przemystowy zastrzezony dla powodki, czy tez stanowi jego nasladownictwo. Stosownego wniosku dowodowego
powodka nie zglosila ani w pozwie, ani w kolejnym piSmie przygotowawczym, w ktérym odniosla sie do odpowiedzi na
pozew. Wniosek taki zdaniem Sadu a quo uzasadnialo zwlaszcza stanowisko pozwanego, ktéry w odpowiedzi na pozew
zakwestionowal podobienstwo rozwigzan zastosowanych przez obie strony w ich wyrobach, opisujac wystepujgce w
nich réznice.

W sytuacji, gdy powodka udowodnila jedynie fakt przystugiwania jej praw wylacznych do wzoru przemystowego, a nie
rowniez ich naruszenie przez pozwanego, powodztwo nalezato oddalié¢ jako nieuzasadnione. Sad Okregowy nie znalazl



podstaw do przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego z urzedu majac na uwadze, ze stronami sporu sa przedsiebiorcy
reprezentowani przez profesjonalnych pelnomocnikow.

Okosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 11 § 3. art. 99 k.p.c. oraz § 6 ust.
I pkt 41§ 11 ust. 1 pkt 19 taryfy radcowskie;j.
Powyzszy wyrok w zakresie punktow pierwszego i drugiego zaskarzyla powodka, zarzucajac mu:

1. obraze przepiséw prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. przez naruszenie zasady swobodnej oceny
dowodoéw w wyniku blednej oceny zebranego w sprawie materialu dowodowego i w konsekwencji przyjecie, ze
pozwany nie naruszyl prawa wlasnoSci przemystowej, a w szczegoélnosci, iz naroznik wypoczynkowy (...),

2. obraze prawa materialnego, mianowicie art. 527 § 1. § 21 § 3 k.c. przez jego niewlasciwa wykladnie oraz zastosowanie
1 uznanie, ze:

wskutek zaskarzonej czynnoSci powddka nie poniosta szkody majatkowej, pozwany nie mial §wiadomosci dzialania
ze $wiadomoscig pokrzywdzenia powodki.

Z uwagi na powyzsze zarzuty, powodka wniosla o zmiane zaskarzonego wyroku w punkcie pierwszym poprzez
zasadzenie odszkodowania oraz w punkcie drugim poprzez obciazenie pozwanego kosztami procesu i z tego tytulu
zasadzenie od pozwanego na rzecz powodki zwrotu kosztdw procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug
norm przepisanych oraz o zasadzenie od pozwanego na rzecz powo6dki zwrotu kosztow procesu za

II instancje, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych za instancje odwolawcza.
Ewentualnie apelujaca wniosla o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do
ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelacje pozwany wniost o jej oddalenie w calo$ci oraz o zasgdzenie od powodki na rzecz pozwanego
zwrotu kosztow postepowania, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje
Apelacja nie zastuguje na uwzglednienie.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. zwazy¢ nalezy, ze postepowanie dowodowe przed Sadem
I instancji ograniczyto sie w istocie do przeprowadzenia dowodéw z dokumentéw dotyczacych rejestracji wzoru
przemyslowego nalezacego do powodki, innych dowodéw Sad ten nie przeprowadzil. Wnioski dowodowe stron,
zawarte w pozwie (k. 3-4) oraz odpowiedzi na pozew (k. 50-51), ograniczaly sie do wskazanych dokumentéw,
korespondencji miedzy stronami oraz zeznan $wiadka i strony pozwanej. Tymczasem, jak slusznie uznat Sad
Okregowy, dla oceny zasadno$ci zarzutu stanowiacego podstawe roszczen powddki, tj. zarzutu naruszenia przez
pozwanego jej praw z rejestracji wzoru przemystowego, konieczne bylo przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego.

Sad odwolawczy w pelni akceptuje poglad Sadu Najwyzszego wyrazony w wyroku z dnia 23 pazdziernika 2007 r.
w sprawie II CSK 302/07 (LEX nr 318407), iz podobiefistwo miedzy spornymi wzorami przemystowymi powinien
ocenia¢ specjalista, posiadajacy wiadomo$ci wystarczajace do fachowej analizy podobienstw i réznic. Sad Najwyzszy
trafnie wskazal, ze naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemyslowego nastepuje wtedy, gdy osoba nieuprawniona
postluguje sie taka postacia wytworu lub jego czeSci, ktora na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluje ogoélnego
wrazenia odmiennego niz wytwor zarejestrowany na rzecz innego podmiotu. Ujmujgc rzecz od strony definicji
pozytywnej, naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemystowego nastepuje wtedy, gdy osoba nieuprawniona
postluguje sie taka postacia wytworu lub jego czeéci, ktéra na zorientowanym uzytkowniku wywoluje ogolne wrazenie
takie samo, nier6znigce sie (,nieodmienne") od ogblnego wrazenia wywolywanego na takim uzytkowniku przez
posta¢ utworu zarejestrowana jako wzér przemyslowy. Ocena w tym przedmiocie powinna uwzglednia¢ zakres



swobody tworczej przy opracowywaniu wzoru. Wykladnia jezykowa pojecia ,zorientowany uzytkownik" wskazuje
zdaniem Sadu Najwyzszego, ze chodzi o osobe dobrze poinformowang, majaca dobre rozeznanie i wiadomosci w
danej dziedzinie, korzystajaca z okre§lonych przedmiotéw lub grupy przedmiotéw. Pojecie to nie ma charakteru
abstrakcyjnego, lecz odnosi sie do konkretnej grupy przedmiotéw poréwnywanych, do ktorej nalezy przedmiot
zarejestrowany jako wzér przemystowy oraz przedmiot zakwestionowany. Zwazywszy, ze okre$lenie to zostalo
wprowadzone jako nowe zaré6wno w stosunku do pojecia ,znawcy", uzywanego w dawnych przepisach chronigcych
wzory uzytkowe, a obecnie w art. 24 i art. 26 ust. 1 Prawa wlasno$ci przemyslowej, jak i w stosunku do pojecia
przecietnego odbiorcy, uzywanego na gruncie dawnych przepiséw o znakach towarowych i ustawy z dnia 17 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a obecnie w art. 132 ust. 2 pkt 21i art. 296 ust. 2 Pr.w.p., Sad Najwyzszy
uznal, ze ,zorientowany uzytkownik" nie jest ani znawca

(ekspertem), ani przecietnym odbiorca. W literaturze i orzecznictwie unijnym przewaza stanowisko, ze jest to
osoba uzywajaca w sposob staly danych przedmiotéw, majaca na ich temat wiecej wiadomosci praktycznych lub
teoretycznych niz przecietny uzytkownik i majaca wieksza od niego zdolno$¢ spostrzegania cech charakterystycznych
danego przedmiotu. Ze wzgledu na to. Ze zgodnie z art. 105 ust. 4 Pr.w.p., przy ocenie, czy poréwnywane
przedmioty wywohluja odmienne czy podobne ogblne wrazenie, nalezy bra¢ pod uwage zakres swobody tworczej
przy opracowywaniu wzoru, trzeba uzna¢, ze ,zorientowany uzytkownik" to osoba zorientowana praktycznie lub
teoretycznie takze w stanie wzornictwa w danej dziedzinie i zdolna odrézni¢ wystepujace wzory. Zwazyl nastepnie
Sad Najwyzszy, ze dla wywolania u zorientowanego uzytkownika ogblnego wrazenia odmiennoéci lub podobienstwa
konieczna jest calo$ciowa analiza zaréwno podobienstw, jak i réznic wzoru. Zorientowany uzytkownik, ktory zna
zakres swobody tworczej i stan wzornictwa w danej dziedzinie, przy ocenie ogblnego wrazenia, jakie poréwnane wzory
wywolyuja, jest w stanie dostrzec niekiedy duze réznice miedzy nimi tam, gdzie zwykly uzytkownik widzi jedynie
podobienstwa. Przy okre§lonym stanie wzornictwa i zakresu swobody tworczej zdarza sie, ze nawet niewielkie réznice
$wiadcza o duzej inwencji tworczej i wywoluja ogblne wrazenie odmiennoéci u zorientowanego uzytkownika. Z tych
wzgledéw Sad Najwyzszy uznal, ze zgodnie z art. 105 ust. 4 Pr.w.p. badanie, czy doszlo do naruszenia prawa z
rejestracji wzoru przemyslowego wymaga calo$ciowego poréwnania wzoréw z punktu widzenia osoby uzywajacej w
sposob staly przedmiotéw z danej grupy i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikajacym z zakresu swobody
tworczej oraz dokonania oceny, czy ogblne wrazenie, jakie wywoluje na takiej osobie wzdr zakwestionowany, rézni
sie od ogdlnego wrazenia wywolanego przez wzor zarejestrowany. Zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu
omawianych przepiséw nie jest zatem zwykly, przecietny uzytkownik, totez ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z
rejestracji wzoru przemystowego, jakie ogolne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku wywoluje poréwnanie wzoru
zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, wymaga z reguly wiadomosci specjalnych w rozumieniu art. 278 §
1 k.p.c. Nawet jezeli chodzi o poréwnanie przedmiotéw codziennego uzytku, z ktorych kazdy korzysta, nie kazdy jest
zorientowanym uzytkownikiem w rozumieniu art. 104 ust. 11 art. 105 ust. 4 Pr.w.p., nie kazdy bowiem, nawet staly
uzytkownik, ma wystarczajace rozeznanie stanu wzornictwa przemystowego, umozliwiajace por6wnanie wzoréw w
zakresie niezbednym dla oceny odmienno$ci lub podobienstwa wzoréw z punktu widzenia ochrony praw z rejestracji
WZOTU.

Podobne stanowisko zajmuja réwniez sadu apelacyjne (por. postanowienie Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14
wrzeénia 2012 r. w sprawie I ACz 1561/12, LEX nr 1220594 - pojecie ,,zorientowanego uzytkownika”, ktérym operuja
przepis art. 104 i 105 Pr.w.p., oznacza osobe, ktora stale uzywa danego towaru i w zwiazku z tym ma pewna wiedze
na temat tego rodzaju wzoréw. Moze nim by¢ bardzo uwazny konsument, ktéry wie czego szuka i zwraca uwage na
wszystkie widoczne elementy. OczywiScie pojecie to jest pewnym tworem normatywnym - ale o okres§lonych cechach,
stad ocena podobienstwa produktéw przez pryzmat ,,og6lnego wrazenia" musi odby¢ sie z wykorzystaniem czynnika
w pewnym stopniu fachowego. Wobec nieposiadania przez Sad przymiotu ,zorientowanego uzytkownika", nie mogt
on uprawdopodobnionego charakteru roszczenia wywodzi¢ z wlasnej oceny ogblnego wrazenia konfrontowanych
produktow").

Wobec niezgloszenia przez zadna ze stron (zwlaszcza strone powodowa, na ktérej w tym zakresie spoczywal
ciezar dowodu - art. 6 k.c.) wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego, Sad 1 instancji nie mog}l



samodzielnie oceni¢, czy ogblne wrazenie, jakie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku zakwestionowany wzor
naroznika wypoczynkowego, r6zni sie od ogdlnego wrazenia, jakie na takim uzytkowniku wywoluje wzo6r naroznika
zarejestrowany na rzecz powodki. Ustalenie i ocena tych okoliczno$ci wymagaly opinii bieglego specjalisty do spraw
wzornictwa przemyslowego, ktory bylby w stanie wskazac zakres swobody twdrczej przy opracowywaniu wzorow
przedmiotowych mebli i stan wzornictwa oraz dokonaé poréwnania obu wzordéw naroznikéw i na podstawie tych
przestanek wskazac, jakie ogblne wrazenie wywotuje to poréwnanie na zorientowanym uzytkowniku.

Zgodzié nalezy sie przy tym z Sadem Okregowym, ze nie mial on obowiazku dopusci¢ opisanego powyzej dowodu z
opinii bieglego z urzedu.

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego i sadow powszechnych ugruntowat sie bowiem poglad, ze przewidziana w art.
232 k.p.c. mozliwo$¢ przeprowadzenia dowodu niewskazanego przez strony nie jest obowigzkiem, lecz uprawnieniem
sadu, z ktérego powinien on korzystaé jedynie w z sytuacjach procesowych o szczegélnym, wyjatkowych charakterze.
Dzialanie sadu z urzedu z naruszeniem tej zasady moze bowiem prowadzi¢ do naruszenia prawa do bezstronnego
sadu i odpowiadajacego mu obowigzku przestrzegania zasady réwnego traktowania stron (art. 32 ust. 11 art. 45 ust.
1 Konstytucji). Tylko wiec w zupelnie szczegoélnych przypadkach skuteczny moze by¢ zarzut naruszenia art. 232 k.p.c.
z powodu nieskorzystania przez sad z tego uprawnienia. Taki szczeg6lny przypadek z reguly nie zachodzi, gdy strona
w postepowaniu byla reprezentowana przez adwokata (tak w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 marca 2009 r. w
sprawie I CSK 415/08, LEX nr 577152). W wyroku z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie V CSK 310/09 (LEX nr 688052)
Sad Najwyzszy wskazal nadto, ze nie ma podstaw do takiej wykladni przepisu art. 232 k.p.c., ktéra nakladalaby na sad
obowiazek wyreczania stron od inicjatywy dowodowe;.

Obowiagzek wskazania dowodéw obcigza bowiem przede wszystkim strony postepowania. Dopuszczenie dowodu
niewskazanego przez strone sad powinien traktowac jako §rodek ostateczny, gdyz stanowi on istotny wyjatek od zasady
kontradyktoryjno$ci i wynikajacego z niej ciezaru dostarczenia dowodow przez strony. Dopuszczenie z urzedu dowodu
niewskazanego przez strone jest prawem, nie za$ obowigzkiem sadu. Sad nie ma przy tym obowigzku wyreczania
strony zastepowanej przez adwokata lub radce prawnego (zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19
czerwca 2013 r. w. sprawie I ACa 670/12, LEX nr 1392099).

W realiach niniejszej sprawy strony od samego poczatku postepowania reprezentowane byly przez fachowych
pelnomocnikéw, nadto sg one przedsiebiorcami. Trafnie za$ wskazal Sad Apelacyjny w Gdansku w wyroku z dnia
30 sierpnia 2012 r. w sprawie III APa (...), ze dzialanie sadu z urzedu powinno ograniczaé sie tylko do sytuacji
szczegblnych, gdy strona dziala bez fachowego pelnomocnika i dodatkowo jest nieporadna, z zasady nie powinno
wiec dotyczy¢ przedsiebiorcy, ktorego profesjonalizm powinien obejmowac takze sfere funkcjonowania w obrocie
prawnym, w szczegoblnos$ci gdy jest reprezentowany przez profesjonalnego pelnomocnika.

Godzi sie zauwazy¢, ze orzecznictwo przychyla sie do mozliwoéci dopuszezenia dowodu z urzedu, w szczegolnos$ci
dowodu z opinii bieglego, np. wowczas, gdy strona powodowa wykazala fakt poniesienia szkody, za ktora
odpowiedzialno§é ponosi strona pozwana, nie zglosila natomiast wystarczajacych wnioskéw dowodowych na
okoliczno$¢ wysokoS$ci poniesionej szkody. W sprawie niniejszej sytuacja taka jednak nie zachodzila, gdyz apelujgca
powodka nie udowodnila nawet istnienia podstaw odpowiedzialnoSci pozwanego.

Co sie natomiast tyczy zarzutdw naruszenia prawa materialnego, nalezy uznac je za calkowicie niezrozumiale.
Wskazane w apelacji przepisy art. 527 § 1. § 211 § 3 k.c. reguluja instytucje tzw. skargi paulianiskiej i nie znajdowaly
w niniejszej sprawie jakiegokolwiek zastosowania, powodka nie zadala bowiem uznania jakiekolwiek czynnoSci
prawnej pozwanego za bezskuteczng wobec niej. lecz wywodzila swe roszczenie z przepiséw ustawy Prawo wlasnoéci
przemyslowej. W tym zakresie zarzuty apelacji nalezy oceni¢ zatem jako calkowicie chybione.

Majac na wzgledzie przytoczone okoliczno$ci, apelacje na podstawie art. 385 k.p.c. nalezalo oddalié, o czym orzeczono
w punkcie pierwszym wyroku.



O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono w punkcie drugim, zasadzajac je zgodnie z zasada
odpowiedzialno$ci za wynik procesu od strony powodowej jako przegrywajacej postepowanie odwolawcze (art. 98 § 1
18§ 3 k.p.c. wzw. z art. 391 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.). Pozwanemu nalezal sie zwrot kosztoéw zastepstwa procesowego
reprezentujacego go radcy prawnego, ktérych wysoko$c ustalono w oparciu o § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt
19 oraz § 6 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 28 wrze$nia 2002 r. w sprawie oplat za czynno$ci
radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
ustanowionego z urzedu.



