Sygn. akt V AGa 74/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 wrze$nia 2020 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku V Wydzial Cywilny

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy: sedzia Barbara Rgczka — Rucinska
Sedziowie: Hanna Rucinska

del. Rafal Terlecki (spr.)

Protokolant: sekretarz sadowy Ewelina Gruba

po rozpoznaniu w dniu 16 wrze$nia 2020 roku w Gdansku
na rozprawie

sprawy z powddztwa (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cig w C.
przeciwko (...) M. B., (...) spolce jawnej w C.

o zaniechanie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Toruniu

z dnia 20 grudnia 2018 r. sygn. akt VI GC 20/17

I. oddala apelacje;

II. zasadza od pozwanego na rzecz powoda kwote 4050 (cztery tysiace piecdziesigt) zlotych tytulem zwrotu kosztow
postepowania apelacyjnego

SSO del. Rafal Terlecki SSA Barbara Raczka — Rucifiska SSA Hanna Ruciniska
Na oryginale wlasciwe podpisy.

Sygn. akt V Ga 74/19

UZASADNIENIE

Pozwem przeciwko (...) M. B., (...) spdlce jawnej z siedziba w C., powdéd (..) Spdlka z ograniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w C. wniést o:

1. nakazanie pozwanemu zaprzestania, nie podejmowania oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz
skladowania w celu oferowania wyrobow wytworzonych wedlug wzoru przemyslowego, zarejestrowanego w
Urzedzie Patentowym RP pod nr (...) pt. ,(...)” oraz wyrobéw wytworzonych wedlug nalezacego do powoda wzoru
przemystowego pt. ,,(...)”;



2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, wyrobow wytworzonych wedlug wymienionych wyzej
wzoréw przemyslowych, a takze materialdbw promocyjnych i reklamowych tych wyrobow, w wersji drukowanej i
elektronicznej;

3. nakazanie pozwanemu zniszczenia materialéw stuzacych do wykonywania wyrobow naruszajacych ww. wzory
przemystowe, szczegdlowo okreslonych w pkt. od 1.3.1. do 1.3.17. petitum pozwu;

4. nakazanie pozwanemu zamieszczenia, na wlasny koszt, ogloszenia na stronach redakcyjnych dziennika
Rzeczpospolita w obramowaniu, o wymiarach nie mniejszych, niz p6t strony, przy zastosowaniu czcionki nie mniejszej,
niz 22, na wlasnej stronie internetowej (...) oraz na stronie internetowe;j (...).(...)c./ o nastepujacej tresci: (...) M. B,
(...) Spotka jawna z siedziba w C. przeprasza (...) sp. z 0.0. z siedziba w C., ze wytwarzajac, oferujac i wprowadzajac do
obrotu produkty o nazwach handlowych: (i) klamka okienna (...), (ii) klamka okienna (...), ((...)) klamka okienna (...)
z kluczem, (iv) klamka okienna (...) z kluczem antywlamaniowa, (v) klamka okienna (...) z przyciskiem, (vi) klamka
balkonowa (...), (vii) klamka balkonowa (...) z kluczykiem, (viii) klamka balkonowa pod rolete (...), (ix) klamka
drzwiowa na dlugim szyldzie (...), (x) klamka drzwiowa pod rolete (...), (xi) klamko pochwyt (...), naruszyla prawo
z rejestracji wzoru przemyslowego nr Rp. (...) oraz prawo autorskie przystugujace (...) sp. z o.0. z siedziba w C. i
dopuscita sie czynu nieuczciwej konkurencji, z powodu czego wyraza ubolewanie, zobowiazujac sie jednocze$nie do
niepopelniania podobnych czynéw w przyszlosci”;

5. nakazanie pozwanemu podanie do publicznej wiadomo$ci orzeczenia Sadu wydanego w rozpatrywanej sprawie,
poprzez jego publikacje na wlasnej stronie internetowej (...) oraz na stronie internetowej (...).(...)c./ przez okres 90
kolejnych dni;

6. upowaznienie powoda do wykonania zobowigzan okre§lonych w pkt 1.4-1.5. petitum pozwu na koszt pozwanego na
wypadek, gdyby pozwany nie wykonal powyzszych zobowiazan,

W odpowiedzi na pozew pozwany wnidst o zawieszenie postepowania do czasu rozpoznania wniosku o
uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemystowego powoda pt. ,,(...)” nr RP. (...), a takze o oddalenie powodztwa
i zasadzenie od powoda na jego rzecz kosztéw procesu.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie VI GC 20/17, Sad Okregowy w Toruniu:

1. nakazal pozwanemu (...) M. B., (...) spélce jawnej w C. zaprzestania i nie podejmowania oferowania, wprowadzania
do obrotu, eksportu oraz sktadowania w celu oferowania wyrobéw wytworzonych wedlug wzoru przemyslowego
zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr Rp- (...), pt. ,,(...)” oraz wyrobéw wytworzonych wedlug wzoru
przemystowego pt. ,,(...)”;

2. nakazal pozwanemu zniszczenie znajdujacych sie w jego siedzibie, magazynach oraz innych miejscach i bedacych
w posiadaniu pozwanego wyroboéw wytworzonych wedlug wzoru przemystowego, zarejestrowanego w Urzedzie
Patentowym RP pod nr Rp- (...), pt. ,,(...)” oraz wyrobow wytworzonych wedlug wzoru przemystowego pt. ,,(...)”, a
takze materialow promocyjnych i reklamowych tych wyrobow w wersji drukowanej i elektronicznej;

3. nakazal pozwanemu zniszczenie (o ile jeszcze tego nie wykonal), nastepujacych materiatow, znajdujacych sie w
posiadaniu pozwanego w miejscach ustalonych przez komornika sagdowego w trakcie postepowania o wykonanie
zabezpieczenia, a suzacych do wykonywania wyrobow wytwarzanych wedlug wzoru przemyslowego zarejestrowanego
w Urzedzie Patentowym RP pod nr Rp- (...) oraz wedtug wzoru przemyslowego pt. ,,(...)”, to jest:

a) form wtryskowych do tworzywa sztucznego, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego przez pozwanego
jako ,Klamka okienna (...)”;

b) form odlewniczych do stopéw cynku, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako
,Klamka okienna (...)”;



¢) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stop6w aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,Klamka okienna (...)”,

d) form odlewniczych do stopéw cynku przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako
,Klamka okienna (...) z kluczem”;

e) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopéw aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,Klamka okienna (...) z kluczem”;

f) form odlewniczych do stopéw cynku, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako
,Klamka drzwiowa (...)”;

g) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopéw aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,Klamka drzwiowa (...)”;

h) form odlewniczych do stopéw cynku przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako
»,Klamka drzwiowa pod rolete (...)”;

i) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopé6w aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,Klamka drzwiowa pod rolete (...)”;

j) form odlewniczych do stopéw cynku, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako (...);

k) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stop6w aluminium, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako (...);

1) form odlewniczych do stopéw cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako
,Klamka balkonowa (...)”;

b form odlewniczych wraz z okrojnikami do stop6w aluminium, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,Klamka balkonowa (...)”;

m) form odlewniczych do stopéw cynku, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako
»Klamka balkonowa (...) z kluczykiem”;

n) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopéw aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,Klamka balkonowa (...) z kluczykiem”;

o) form odlewniczych do stopéw cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako
»,Klamka balkonowa pod rolete (...)”;

p) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopéw aluminium, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,,Klamka balkonowa pod rolete (...)”;

4.nakazal pozwanemu (...) M. B., (...) spblce jawnej w C. zamieszczenie na wlasny koszt ogloszenia na wlasnej stronie
internetowej (...) oraz na stronie internetowej (...).(...)c. o nastepujacej tresci: (...) M. B., (...) spdlka jawna w C.
przeprasza (...) sp. z 0.0. w C., ze wytwarzajac, oferujac i wprowadzajgc do obrotu produkty o nazwach handlowych
klamka okienna (...), klamka okienna (...), klamka okienna (...) zkluczem, klamka okienna (...) z przyciskiem, klamka
balkonowa (...), klamka balkonowa pod rolete (...), klamka balkonowa (...) z kluczykiem, klamka drzwiowa pod
rolete (...), klamko — pochwyt (...), naruszyta prawo z wlasno$ci wzoru przemyslowego zarejestrowanego w Urzedzie
Patentowym RP pod nr Rp- (...), przystugujace (...) sp. z 0.0. w C. i dopuscila sie czynu nieuczciwej konkurencji, z
powodu czego wyraza ubolewanie, zobowiazujac sie jednocze$nie niepopeliania podobnych czynéw w przyszlosci”;



5. upowaznil powoda do wykonania zobowigzan okres§lonych w pkt. 1- 4 na koszt pozwanego na wypadek gdyby
pozwany nie wykonal powyzszych zobowiazan.

6. oddalil powo6dztwo w pozostalej czeéci;

7. zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 9.214,00 z} (slownie: dziewiec tysiecy dwiedcie czternascie zlotych
00/100) tytulem zwrotu kosztéw procesu.

Sad Okregowy ustalil nastepujaqcy stan faktyczny:

Powdd jest producentem i dostawcg akcesoriéw budowlanych i meblowych. Do (...) r. prowadzil dzialalno$é pod firma:
Fabryka (...) Spotka Akcyjna.

W dniu 1 wrzeénia 2003 r. powdd zglosil do ochrony wzér przemystowy pt. ,,(...)" Rp. (...), ktérego publikacja w
Wiadomo$ciach Urzedu Patentowego miala miejsce w dniu 31 grudnia 2004 r. (...) posiada element w ksztalcie
zblizonym do walca, z lekko pochylonymi $§cianami bocznymi, ktéry w dolnej czeéci posiada walcowy wypust z
czterema napieciami pionowymi, w ktérym na obwodzie s3 wykonane dwa rowki. Element walcowy od strony
wewnetrznej czedci chwytowej klamki przechodzi po promieniowym tuku, w dolna cze$¢ chwytowa biegnaca po tuku
do konca czeéci chwytowej klamki, natomiast element walcowy od strony zewnetrznej przechodzi pod katem w gérng
cze$¢ chwytowa biegnaca po tuku do konca czesci chwytowej klamki, ktéra posiada lukowe zakonczenie. Gorna (...)
posiada ksztalt prostokata z promieniowymi zakonczeniami. Swiadectwo rejestracji zostalo wystawione 20 stycznia
2005T.

Pracownik powoda T. S. — konstruktor, w trakcie trwania stosunku pracy, stworzyl wyréb o nazwie ,(...)”, ktéry
jest utworem wzornictwa przemystowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy o prawie autorskim. Zostalo to
potwierdzone w decyzji Urzedu Patentowego z dnia 12 czerwca 2014 r. nr (...).

Powdd produkuje i wprowadza do obrotu wyroby wykonane wedlug wzoru przemystowego nr (...) oraz wedtug wzoru
»(...)”, oznaczajac je nazwami przemyslowymi: klamka okienna (...), klamka z patentem (...), klamka drzwiowa (...).
Klamka (...) ukazala sie w sprzedazy w latach 2002 — 2003.

Pozwany prowadzi podobna dzialalno$é. Dawniej strony wspolpracowaly ze soba. M. B. kupil od powoda maszyny
produkcyjne.

W latach 2005 — 2007 pozwany zaczal wprowadzaé¢ do obrotu artykuly o nazwach: klamka okienna (...), klamka
okienna (...), klamka okienna (...) z kluczem, klamka okienna (...) z kluczem antywlamaniowa, klamka okienna (...)
z przyciskiem, klamka balkonowa (...), klamka balkonowa (...) z kluczykiem, klamka balkonowa pod rolete (...),
klamka drzwiowa (...), klamka drzwiowa pod rolete (...), klamko — pochwyt (...). Oprocz podobiefistwa nazw, cze$c
z nich byla wytworzona wedtug wzoru przemystowego Rp. (...) oraz wzoru przemystowego pt. ,(...)”, nalezacych do
powoda. Czesci chwytowe klamek okiennych wytworzonych przez pozwanego byly identyczne jak w klamkach powoda.
Poczatkowo nas$ladownictwo wzoru produktu powoda bylo na niewielka skale. W 2007 r. jeden z pracownikow
powoda przeszed! do przedsiebiorstwa pozwanego, udostepniajac mu sporny wzor. Ten produkt osiagnal bardzo duza
popularno$é, wzor klamki (...) byl wzorem wiodacym u powoda, a pozwany sprzedawal go po nizszej cenie niz powod,
wiec cze$¢ klientow przeszla do pozwanego.

Nastepnie pozwany pozyskal innych pracownikoéw powoda, handlowcéw i pracownika dzialu narzedziowego, gdzie
budowane sa formy.

Natomiast w dniu 21 listopada 2007 r. (...) M. B., E. B. Sp, j. z siedziba w C. zglosil do Urzedu Patentowego wzor
przemystowy pt. ,,(...)" nr Rp- (...). Dnia 277 czerwca 2008 r. zostala wydana decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji
na ww. wzor przemystowy na rzecz (...) M. B., E. B. Sp, j.

Nastepnie w dniu 2 lutego 2009 r. (...) sp. z 0.0.



zlozylta sprzeciw wobec ww. decyzji Urzedu Patentowego RP. Jako podstawe prawna powdd wskazat art, 103 ust. 1
oraz art. 104 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnos$ci przemystowej, gdyz jego zdaniem sporny wzor nie
posiada cechy nowoSci oraz cechy indywidualnego charakteru, o ktérych mowa we wspomnianych przepisach. Powod
wskazal wowczas, iz przed dniem zgloszenia spornego wzoru, tj. 27 listopada 2007 r., identyczny wzor klameczki zostat
udostepniony publicznie poprzez stosowanie przez (...) sp. z 0.0.

W odpowiedzi na powyzsze, pismem z dnia 22 czerwca 2009 r. pozwany podnidsl, iz sprzeciw jest bezzasadny,
poniewaz wzor przemystowy ,,(...)

(...)(...)(...) spelnia wymogi nie tylko art. 103 ust. 1, ale takze art. 104 powolanej ustawy prawo wlasnos$ci przemystowej,
Jego zdaniem sporny wzor posiada ceche nie tylko nowosci, ale przede wszystkim indywidualnego charakteru.

Na mocy decyzji z dnia 6 maja 2011 r. Urzad Patentowy RP dzialajac w trybie postepowania spornego, uniewaznit
prawo z rejestracji wzoru przemystowego pt. ,,(...) (...) (...). Urzad uznal, iz sporny wzér narusza przestanke z art. 103
ust. 1 p.w.p. Wedlug Kolegium Orzekajacego wnoszacy sprzeciw (...) przedstawil dowody na ujawnienie przed data
zgloszenia omawianego wzoru, identycznych klamek okiennych, przede wszystkim stosowanie wzoru przemystowego
pt. ,(...)” Rp. (...), ktoéry zostal zgloszony w dniu 1 wrze$nia 2003 r., natomiast publikacja w Wlasnoéciach Urzedu
Patentowego miala miejsce 3 grudnia 2004 r., a wiec okolo trzech lat przed zgloszeniem spornego wzoru. Tym samym
nalezalo uznaé, iz przedmiotowy wzor mogl dotrze¢ do wiadomosci uprawnionego do spornego wzoru.

Pozwany zlozyl skarge na powyzsza decyzje do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego, ktéry wyrokiem z dnia 8
lipca 2014 r. sygn. akt VI SAWa (...) oddalil skarge. Nastepnie Naczelny Sad Administracyjny oddalit skarge kasacyjna
pozwanego.

Jednocze$nie toczylo sie drugie postepowanie, zainicjowane przez pozwanego wnioskiem z dnia 2 listopada 2007 r.,
w wyniku ktorego pozwany uzyskal prawo ochronne na posiadany przez siebie wzoér przemystowy pt. ,,(...)” RP. (...).
W tym przypadku powod rowniez wystgpil do Urzedu Patentowego o uniewaznienie tego prawa, stwierdzajac, iz wzor
ten narusza przystugujace mu autorskie prawa majatkowe do posiadanego wczesniej przez powoda wzoru pt. ,,(...)",
ktérego tworca byl T. S..

Urzad Patentowy RP na mocy decyzji z dnia 12 czerwca 2014 r. uniewaznil przyslugujace pozwanemu prawo z
rejestracji wzoru przemystowego pt. ,,(...)” Rp. (...). Tym samym przyznal racje powodowi, ze nalezacy do niego wzor
pt. ,(...)” zostal stworzony przez pracownika powoda.

Postanowieniem z dnia 26 marca 2015 r. Wojewddzki Sad Administracyjny w W. odrzucit skarge pozwanego z uwagi
na uiszczenie wpisu po terminie.

Z kolei klamka (...) r6zni sie od klamki firmy (...) stylistyka czeéci chwytowej. Klamka (...) w czeSci chwytowej posiada
wybrania pod palce, a przekroéj tej czedci jest na bazie trojkata. Natomiast klamka (...) ma przekréj na bazie prostokata
ijest gladka.

Proces wytworzenia nowej formy wtryskowej do danego wzoru moze trwa¢ od miesiaca do poéttora miesigca czasu.

Pomimo uprawomocnienia sie ww. decyzji Urzedu Patentowego pozwany nadal oferowal do sprzedazy wyroby
skonstruowane wedlug ochronnego wzoru przemyslowego nalezacego do powoda. Ponadto wyroby te sa zaopatrzone
w nazwy, ktére w sposdb oczywisty nawigzuja do oznaczen stosowanych przez powoda. Mianowicie pozwany oznacza
swoje klamki nazwami (...) i (...), ktére niewatpliwie kojarza sie z nazwa klamek powoda (...).

Pismem z dnia 15 listopada 2016 r. pow6d wezwat pozwanego do zaniechania dzialah naruszajacych prawa wlasnosci
przemyslowej, prawa autorskie oraz stanowiace czyn nieuczciwej konkurencji.

W dniu 7 lutego 2017 r. Komornik sadowy dokonal zajecia u pozwanego klamek (...).



Po wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu pozwany wprowadzil do obrotu inne klamki. Formy do produkgcji
klamek (...) zostaly zutylizowane, u pozwanego pozostaly niesprzedane klamki (...).

Zajecie komornika zostalo uchylone i klamki wymienione w protokole zajecia pozostaly na skladzie w
przedsiebiorstwie pozwanego.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. do Urzedu Patentowego wplynal wniosek (...) M. B., E. B. sp. j. w C. o uniewaznienie
prawa z rejestracji wzoru przemystowego pt. ,(...)” Rp. (...) udzielonego na rzecz (...) sp. z 0.0. Wniosek ten zostal
zarejestrowany pod numerem (...).

Na kanwie powyzszych ustalen faktycznych, Sqd Okregowy doszedl do przekonania, ze powédztwo
zastuguje na uwzglednienie w przewazajqcej czesci.

Sad Okregowy oddalil wniosek pelnomocnika pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego, albowiem
okolicznosci niezbedne dla rozstrzygniecia zostaly udowodnione w catoéci dowodami z dokumentéw urzedowych.

W ocenie Sadu Okregowego, nie zastlugiwal na uwzglednienie wniosek pozwanego o zawieszenie postepowania
do czasu rozpoznania wniosku o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemyslowego powoda Rp- (...). Sad
Okregowy podkreslil, iz postepowanie administracyjne toczy sie bardzo wolno i moze potrwaé kilka lat, tak jak
poprzednie. Pozwany caly czas kwestionuje prawo powoda do wzoru przemyslowego prawomocnie mu udzielone, co
pozwalalo Sadowi na ocene, iz dzialanie to zmierza jedynie do nieusprawiedliwionego przedluzenia postepowania w
tej sprawie, co mogloby z kolei doprowadzi¢ do przewleklo$ci. Pozwany sam przyznal, iz zlozyl ten wniosek w zwigzku
z wytoczeniem przedmiotowego powddztwa.

Odnoszac sie w pierwszej kolejnosSci do zarzutu przedawnienia, jako zarzutu najdalej idacego, Sad Okregowy
wskazal, iz racje ma powdd twierdzac, ze produkowanie oraz wprowadzanie do obrotu artykutéw wedlug wzorow
przemystowych zastrzezonych na rzecz powoda nie jest czynem cigglym. Sa to czynnoSci cykliczne, powtarzalne i
dajace sie oddzieli¢ w czasie. Naruszenia pozwanego cechuja sie powtarzalno$cig tych samych zachowan, a zatem
kazdy czyn spehliajacy przestanki naruszenia okreslone w ustawie nalezy traktowaé odrebnie.

Sad Okregowy zwazyl, ze pomiedzy stronami przez wiele lat toczylo sie postepowanie administracyjne. W tym
czasie pozwany wprowadzal do obrotu sporne wyroby i nie zaprzestal tego, mimo wezwania przez powoda pismem
z 15 listopada 2016 r., doreczonym pozwanemu 18 listopada 2016 r., do zaniechania naruszenia prawa ze wzoru
przemystowego. Natomiast pozew zostal wniesiony w styczniu 2017 r., zatem trudno bylo w ocenie Sadu przyja¢ aby
roszczenia powoda dochodzone tym pozwem byly przedawnione.

Co do przeciwstawienia przez pozwanego prawa z rejestracji wzoru przemystowego zarejestrowanego w UP nr Rp-
(... »(-..)”, Sad Okregowy wskazal, Ze nazwana przez pozwanego (...) nie dotyczy przedmiotu sporu, ktéry obejmuje.

Pozwany powolal sie tez, iz posiada prawa z rejestracji wspolnotowych wzoréw przemyslowych. Nie ulegalo jednak
watpliwoéci Sadu, iz wzoér powoda ma pierwszenstwo, jest uzywany od przelomu lat 2002/2003 i wezeéniej uzyskat
ochrone, ktéra pozwany usilowal nieskutecznie uniewaznié¢. Ponadto, wobec ochrony udzielonej powodowi przez
Urzad Patentowy, powo6d nie musial wystepowac o uniewaznienie wzoréw wspolnotowych aby dochodzié niniejszych
roszczen.

Chybiony — w ocenie Sadu Okregowego - byl zarzut pozwanego dotyczacy braku podobienstwa spornych produktow.
Kwestia ta zostala juz przesadzona na drodze administracyjno-prawnej. Pozwany pomimo wyroku Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 31 maja 2016 r. nadal kwestionuje prawo powoda do spornego wzoru.

Powolujac sie na art. 103 ust. 1 i art. 104 p.w.p Sad Okregowy wskazal, ze kwestie te zostaly rozstrzygniete w
postepowaniu administracyjnym na korzy$¢ powoda. Sad Okregowy w pelni podzielil stanowisko Urzedu Patentowego
oraz WSA i NSA w Warszawie oraz przyjal, iz brak jest podstaw, aby w tym postepowaniu kwestionowa¢ prawomocne



decyzje administracyjne. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem w postepowaniu o udzielenie ochrony prawu
z rejestracji wzoru przemyslowego decyzja Urzedu Patentowego ma charakter prejudycjalny. Sad moze zawiesié
postepowanie w sprawie o udzielenie ochrony prawa z rejestracji wzoru przemyslowego do czasu zakonczenia
toczacego sie przed Urzedem Patentowym postepowania o uniewaznienie tego prawa tylko wtedy, gdy przemawiaja
za tym wzgledy celowosci.

Sad Okregowy wskazal, iz elementem glownym w spornym wzorze przemyslowym jest cze$¢ chwytowa. Fakt
dominujacego charakteru tego elementu zostal takze podkre$lony przez pozwanego.

W ocenie Urzedu Patentowego, a takze Sadu Okregowego, réznice pomiedzy spornym a przeciwstawionym przez
pozwanego wzorem sprowadzajg sie jedynie do takich cech, jak nieznacznie rézne zaokraglenia krawedzi klamek.
Natomiast obydwa wzory posiadaja walcowata dolna cze$é klameczki oraz gérng rekoje$¢ w ksztalcie prostokata o
lukowym ksztalcie z promieniowymi zakonczeniami. Krawedzie obu rekojesci przebiegaja wzdluznie przez co sa takze
lukowo wygiete. Poza powyzszym proporcje w obu wzorach sa takie same. Tym samym, w zasadzie nieuchwytnymi,
réznicami pomiedzy nimi sg praktycznie niewidoczne szeroko$ci Scianek czeSci chwytowej w obu poréwnywanych
wzorach.

Dalej wskazat Sad, ze przy ocenie i porownaniu wzoréw przemyslowych bierze sie pod uwage jedynie elementy
zewnetrzne wzoroéw, widoczne podczas normalnego uzytkowania, stosownie do art. 102 ust. 4 p.w.p. Zdaniem
Sadu, Urzad Patentowy prawidlowo poréwnat tylko widoczne czeSci obu wzordw, czyli cze$¢ chwytowa obu klamek,
pomijajac elementy niewidoczne podczas normalnego uzytkowania.

Pozwany twierdzac, iz porownywane produkty nie sa do siebie podobne, powolal sie takze na opinie bieglego
ze sprawy karnej, opartej na calkowicie odmiennej podstawie prawnej i faktycznej oraz sprzecznej z decyzjami
Urzedu Patentowego RP, wyrokami Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sadu
Administracyjnego. Sad Okregowy zwazyl, ze w tej sprawie nie jest zwigzany wnioskami bieglego sporzadzajacego
opinie w innej sprawie. Opinia ta moze by¢ oceniona wylacznie jako dowod z dokumentu prywatnego.

Podobienstwo wzoréw oraz produktéw stron niniejszego postepowania w ocenie Sadu Okregowego nie budzi
najmniejszych watpliwosci.

Ponadto, w ocenie Sadu Okregowego stanowisko pozwanego bylo wewnetrznie sprzeczne. W odpowiedzi na pozew
sporzadzonej 23 listopada 2017 r. pozwany wskazal bowiem, ze od momentu otrzymania wezwania z 21 wrzeSnia 2007
r. do chwili obecnej, czyli listopada 2017 r., nieprzerwanie w sposob ciagly produkuje i wprowadza do obrotu sporne
produkty. Natomiast w toku dalszego postepowania pozwany twierdzil, co znalazlo odzwierciedlenie w zeznaniach
wspoélnika pozwanego spolki, ze od czasu zabezpieczenia nie wytwarza spornych produktéw, lecz wprowadzil do
obrotu w ich miejsce inne. Na potwierdzenie tej okoliczno$ci pozwany powolal takze w odpowiedzi na pozew
zeznania $wiadkow L. N. i D. R.. Pozwany w postepowaniu zazaleniowym wskazal rowniez, iz zaprzestal wytwarzania,
oferowania i wprowadzania do obrotu wyrobéw o nazwach handlowych (...), (...), (...) zKkluczykiem, (...) z przyciskiem,
tj. wytwarzanych wedlug wzoréw: Rp- (...). ,(...)”, (...)- (...) i (...)- (...). Nadto pozwany oé§wiadczyl, ze nie posiada
juz ww. produktéw, na potwierdzenie czego przedstawil protokoly z likwidacji, jak rowniez, ze juz ich nie wytwarza i
nie wprowadza do obrotu. W to miejsce do oferty pozwanego zostaly wprowadzone nowe wyroby. P6zniej w trakcie
postepowania dowodowego okazalo sie, ze produkty te po zwolnieniu z zajecia, nadal znajduja sie u pozwanego. P. B.
zeznal z kolei, iz formy zostaly przerobione na inne, a nie zniszczone w caloéci. Ponadto, gdyby sporne wyroby byly
wykonywane wedlug wzoréw wspolnotowych, to pozwany nie przerabiatby form po dokonaniu zabezpieczenia.

Stusznie, zdaniem Sadu Okregowego, powod zwrocit uwage na fakt, iz naruszenie prawa z rejestracji wzoru
przemystowego nie jest oparte na przeslance podobienstwa produktow, istotne jest dokonanie oceny, czy dany
produkt wywoluje odmienne ogo6lne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku, przy czym ocenie podlegaja jedynie
elementy widoczne podczas normalnego uzywania klamek, po ich zamontowaniu w oknie. Sad Okregowy popar}
w tym zakresie ustalenia dokonane przez Urzad Patentowy w postepowaniu zainicjowanym przez powoda. Do
stwierdzenia naruszenia majatkowych praw autorskich do utworu wzornictwa przemyslowego wystarczajace bylo



dla Sadu uznanie, iz do stworzenia projektu klamki przez pozwanego zostal uzyty projekt klamki powoda. Wyniki
postepowania dowodowego doprowadzily Sad Okregowy do wniosku, iz istotnie taka sytuacja miala miejsce.

Z kolei do ustalenia, iz doszlo do popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 13 u.z.n.k.
wystarczajace bylo dla Sadu Okregowego stwierdzenie mozliwo$ci wprowadzenia klientébw w blad co do tozsamoSci
producenta lub produktu, tj. wystapienia blednego wrazenia u klientéw zainteresowanych danym produktem, ze
produkt skopiowany jest tozsamy z produktem oryginalnym lub ze tozsamy jest wytworca obydwu tych produktéw ..
(...) niniejszej sprawie Sad Okregowy nie mial najmniejszych watpliwo$ci, iz pozwany dopuscit sie czynu nieuczciwej
konkurencji opisanego w tym przepisie.

Z kolei, dla przyjecia popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 3 u.z.n.k. wystarczajace bylo
stwierdzenie zachowania sprzecznego z dobrymi obyczajami polegajacego m.in. na wykorzystaniu wcze$niejszych
relacji biznesowych miedzy podmiotami. W niniejszej sprawie wlasciciel pozwanej spotki M. B. byt kontrahentem
powodowej spolki, nastepnie pozwany w nieustalony sposob skopiowat formy do produkcji okreslonego wzoru klamek
nalezacego do powoda. Dodatkowo, zdaniem Sadu, w niniejszej sprawie pozwany manipuluje faktami, jak rowniez
dowodami przedstawiajgc je w rézny sposob w zaleznoSci od kierunku postepowania dowodowego. Przykladem jest
opis klamki (...) objetej sporem, czy wedtug ktoérych wzoréw odbywala sie produkcja u pozwanego.

Powolujac sie na utrwalone stanowisko orzecznictwa, Sad Okregowy wskazal, ze rzekome oznaczanie nazwg
producenta opakowan produktéw pozwanego nie miato wplywu na ocene mozliwo$ci wprowadzenia klientéw w blad.
Sad Okregowy podkresdlil, iz uzywanie nazw (...) i (...) w $wietle wezeSniejszego uzywania oznaczenia (...)przez Powoda
tylko wzmagalo ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad.

Nastepnie Sad Okregowy wskazal, ze ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Do
kompetencji zar6wno organu jak i Sadu nalezy ocena odmienno$ci lub braku ogolnego wrazenia, jakie na modelowym
zorientowanym uzytkowniku wywoluja przeciwstawiane sobie wzory. W zwiazku z powyzszym, biegly - specjalista w
zakresie wzornictwa przemystowego - nie moze by¢ utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem. Réwnoczeénie,
nie moze on wydawaé opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywa¢ oceny z punktu widzenia modelowej
postaci o okreSlonych ogolnie cechach, definiowanej w kazdej konkretnej sprawie, z pewno$cia jednak nie bedacej
ekspertem ani znawcg, nie majacej jego wiedzy ani do§wiadczenia zawodowego.

Wedtug Sadu Okregowego juz tylko powolane przepisy ustawy prawo wlasno$ci przemyslowej i ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zapewnialy powodowi stosowna ochrone. Na marginesie Sad Okregowy dodal, iz powod
niewadliwie powolywal sie takze na przepisy ustawy prawo autorskie.

Biorgc pod uwage powyzsze Sad Okregowy uznal, iz nadal istnieje ryzyko zagrozenia prawa powoda, albowiem
produkcja spornych klamek moze by¢ wznowiona bez wiekszych trudnosSci. Wobec tego w oparciu o ww. przepisy Sad
Okregowy orzekl jak w punktach 1- 3 zaskarzonego wyroku. Odnoszac sie do orzeczenia zawartego w pkt. 4 wyroku
Sad Okregowy wskazal, iz jego zdaniem wystarczajace byto umieszczenie ogloszenia na stronie internetowej, nie za$
w dzienniku ogolnokrajowym. Wobec tego powddztwo nalezalo czeSciowo oddalié.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z art. 100 zd. 2 k.p.c.

Apelacje (k. 709 — 725) od powyzszego wyroku wnioést pelnomocnik pozwanego i zaskarzajgc orzeczenie w czeéci, tj.
pkt. 1, 2, 3, 4, 51 7, zarzucil mu naruszenie:

1. art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 335 k.p.c. poprzez nakazanie w pkt. 3. wyroku zniszczenia form do produkcji
spornych wyrobow, podczas gdy Sad ustalil, Ze pozwany przerobit formy do produkeji spornych produktow (str. 11
uzasadnienia wyroku), co w konsekwencji prowadzi do niewykonalnosci wyroku;

2. art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 89 ustawy prawo wlasnosci przemystowej poprzez oddalenie
wniosku o zawieszenie postepowania do czasu rozstrzygniecia sprawy o uniewaznienie wzoru przemystowego powoda



o numerze Rp- (...), podczas gdy decyzja wydana w postepowaniu o uniewaznienie wzoru bedzie stanowila prejudykat
dla rozpoznania niniejszej sprawy;

3. art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o dopuszczenie bieglego
sadowego na okoliczno$¢ przystugiwania powodowi praw autorskich do spornych wyrobéw, czy produkty pozwanego
moga wprowadza¢ w blad klienta co do tozsamoéci producenta i produktu, co w konsekwencji doprowadzilo do
blednego ustalenia, ze powodowi przystuguja prawa do spornych produktéw i przysluguje mu ochrona na gruncie
m.in. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez pominiecie dowodéw z dokumentéw urzedowych, tj. praw z rejestracji wzoru firmy
(...) onr (...)1i(...), zalaczonych do pisma z dnia 06 grudnia 2018 r. co w konsekwencji doprowadzito do uznania, ze
powodowi przystuguja prawa autorskie do spornych wyrobéw i ochrona prawna;

5. art. 98 k.p.c. poprzez obcigzenie pozwanego kosztami postepowania w catoSci, pomimo cze$ciowego oddalenia
powbdztwa.

6. bledne ustalenie stanu faktycznego stanowigcego podstawe orzeczenia, majace wplyw na jego tres¢, a to
uznanie, ze:

a. pozwany jest w posiadaniu spornych wyrobdéw, podczas gdy zostaly one zlikwidowane, na dowod czego zostal
przedlozony protokot z likwidacji produktéw z dnia 31 lipca 2017 r. zalaczony do odpowiedzi na pozew oraz
potwierdzajg to zeznania §wiadkow: L. N., D. R., co w konsekwencji powoduje, ze wyrok w pkt. 2. jest niewykonalny;

b. klamka powoda rézni sie od klamki (...) brakiem wybran pod palce, tj. nie ma tzw. (...), podczas gdy marka (...)
uzyskala prawo z rejestracji wzoru rowniez w wariancie bez wybran pod palce — (...), co przesadza o braku nowosci i
indywidualnego charakteru wzoru powoda, a co za tym idzie, braku zdolno$ci patentowej;

c. powodowi przystuguja prawa autorskie do wzoru przemyslowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
pod numerem Rp- (...). ,,(...)” oraz wzoru pt. ,,(...)” podczas gdy:

i. autorem ww. wzordéw jest firma (...) (prawo z rejestracji wzoru nr (...) i (...) ztozone wraz z thumaczeniem przysieglym
w pi$mie procesowym z dnia 06 grudnia 2018 r.);

ii. zlecenie wytworzenia konkretnych wzoréw oraz wdrozenie ich produkcji pochodzilo od firmy (...), co w
konsekwencji doprowadzilo do blednego uznania, ze powodce przystuguja prawa autorskie do wyzej wskazanych
wzor6éw oraz ochrona prawna;

d. wniosek pozwanego o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru powoda zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym
RP pod numerem Rp- (...). ,(...)” zostal zlozony jedynie na potrzeby

niniejszego postepowania, podczas gdy dopiero z momentem zlozenia pozwu w niniejszej sprawie pozwany zyskat
legitymacje czynna do zlozenia przedmiotowego wniosku;

e. istnigje ryzyko zagrozenia prawom powoda wobec mozliwoéci wdrozenia produkeji spornych klamek, podczas gdy
pozwany nie jest zainteresowany wznowieniem produkeji, wprowadzil nowy produkt i chce sie odcia¢ od niniejszej
sprawy, ktora zle wplywa na wizerunek firmy;

f. u klientéw zainteresowanych spornymi produktami istnieje ryzyko wystapienia blednego wrazenia, ze skopiowany
produkt jest tozsamy z oryginalnym, podczas gdy:

i. produkty pozwanego sa sprzedawane w opakowaniach, kartonikach, na ktérych widnieje wyrazne oznaczenie
producenta;

ii. ,klientem” pozwanego sa wylacznie podmioty profesjonalne;



oraz ewentualnie, na wypadek gdyby Sad uznal, ze stan faktyczny w niniejszej sprawie zostal ustalony prawidlowo:

2. art. 289 ustawy prawo wlasnosci przemystowej oraz art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w zw. z art. 120 k.c. w zw. z art. 118 k.c. poprzez nieuwzglednienie zarzutu przedawnienia
roszczen powoda;

3. art. 116 ustawy prawo wlasnosci przemyslowej poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji przyjecie,
ze powodce przysluguje ochrona na gruncie prawa autorskiego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
podczas gdy prawo rejestracji wzoru przemystowego pt. ,,(...)” wygasto w dniu 12 czerwca 2013 r.;

4. art. 105 ust. 2 i 3 ustawy prawo wlasnosci przemyslowej poprzez przyjecie, ze pozwanemu nie
przystuguje prawo do wprowadzenia do obrotu wzoru przemystowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
pod numerem (...). ,,(...)” o nazwie handlowej (...) mimo, iz pozwany posiada niezakwestionowane przez powoda
prawo rejestracji wzoru;

5. art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez przyjecie, ze powodowi
przystuguja prawa autorskie do spornych wzoréw, podczas gdy prawa autorskie do przedmiotowego wzoru
przystuguja firmie (...) (prawo z rejestracji wzoru (...) i (...)).

Wobec powyzszych zarzutéw, skarzacy wniost o:

1. zawieszenie postepowania do czasu prawomocnego zakonczenia sprawy przed Urzedem Patentowym RP w sprawie
uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru o nr Rp- (...). ,,(...)”;

2. umorzenie postepowania;
3. oddalenie powddztwa;

4. zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow procesu z uwzglednieniem kosztow zastepstwa procesowego
wedlug norm przepisanych za Ii Il instancje.

W odpowiedzi na apelacje (k. 747 — 753v) pelnomocnik powoda wniost o jej oddalenie w catoSci oraz zasadzenie od
pozwanego na rzecz powoda kosztow postepowania, w tym kosztow zastepstwa procesowego przed Sadem II instancji
wedlug norm przepisanych, a takze o oddalenie wniosku pozwanego o zawieszenie postepowania.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r., Sad Apelacyjny na mocy art. 177 § 1 pkt 3
k.p.c. zawiesil postepowanie w sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygniecia postepowania prowadzonego przed
Wojewddzkim Sagdem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VI SA/Wa (...).

Postanowieniem z dnia 29 wrzeénia 2020 r., Sad Apelacyjny podjal zawieszone postepowanie w sprawie.
Sad Apelacyjny, zwazyl co nastepuje:
Apelacja nie zastugiwala na uwzglednienie.

Sad II instancji rozwazajac na nowo zebrany w sprawie material dokonal jego wlasnej, samodzielnej i swobodnej
oceny, w nastepstwie czego uznal, ze Sad Okregowy przeprowadzil postepowanie w wymaganym zakresie, a
poczynione ustalenia faktyczne, zawarte w wyodrebnionej redakcyjnie czeSci uzasadnienia zaskarzonego wyroku,
znajduja odzwierciedlenie w tresci przedstawionych w sprawie dowodow. Sad Apelacyjny przyjmuje wiec te ustalenia
za wlasne, nie znajdujac potrzeby dla ponownego, szczegblowego przytaczania ich w motywacyjnej czeSci niniejszego
orzeczenia.

Tre$¢ zaskarzenia wymaga rowniez wskazania, ze Sad II instancji rozpoznajgcy sprawe na skutek apelacji nie jest
zwigzany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczacymi naruszenia prawa materialnego, wigza go natomiast zarzuty



dotyczace naruszenia prawa procesowego. Uwzgledniajac, iz kontrola zastosowania norm materialnoprawnych moze
by¢ odnoszona wylacznie do niekwestionowanych ustalen faktycznych, w pierwszym rzedzie nalezy odniesé sie do
zarzutéw natury procesowej, skoro wnioski w tym wzgledzie wyznaczaja kierunek oceny jurydyczne;j.

Na wstepie zauwazy¢ nalezy, ze w toku postepowania odwolawczego material dowodowy wzbogacil sie. Sad Apelacyjny
dopuscit bowiem dowdd z dokumentéw zltozonych przez powoda i pozwanego (k. 754, 775) na okoliczno$é toczacego
sie postepowania administracyjnego. Ich prawdziwos¢ nie budzila watpliwoéci Sadu i nie byla kwestionowana przez
strony.

1. Zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 89 ustawy prawo wlasnosci przemystowej

Zarzut okazal sie zasadny w zakresie, w jakim skutkowal zawieszeniem postepowania w niniejszej sprawie do
czasu prawomocnego rozstrzygniecia postepowania prowadzonego przed Wojewodzkim Sadem Administracyjnym w
Warszawie pod sygn. akt VI SA/Wa (...).

Zauwazy¢ nalezy jednak, ze wyrokiem z dnia 14 stycznia 2020 r., wydanym w sprawie ze skargi (...) Sp. z 0.0. z
siedzibg w C. na decyzje Urzedu Patentowego RP z dnia 03 lipca 2019 r. (nr (...)) w przedmiocie uniewaznienia prawa
z rejestracji wzoru przemystowego (sygn. akt VI SA/WA (...)), Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie uchylit
zaskarzona decyzje.

W tym stanie rzeczy uznaé nalezalo, ze ustaly przyczyny, dla ktorych niniejsze postepowanie zostalo zawieszone.
Dlatego tez, postanowieniem z dnia 29 wrze$nia 2020 r., Sad Apelacyjny podjgl zawieszone postepowanie. Sad
Apelacyjny nie znalazt réwniez podstaw do uwzglednienie wniosku pozwanego o zawieszenie postepowania do czasu
prawomocnego rozstrzygniecia sprawy zawislej przed Urzedem Patentowym RP w sprawie uniewaznienia wzoru
przemystowego powoda o nr RP. (...).

Zwazy¢ nalezy bowiem, ze zawieszenie postepowania w trybie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. ma charakter fakultatywny,
w zwiazku z czym decyzja w tym zakresie pozostawiona zostala do dyskrecjonalnego uznania Sadu. Nie tracac z
pola widzenia prejudycjalnego charakteru decyzji Urzedu Patentowego RP, Sad Apelacyjny mial przy tym na uwadze
wzgledy celowosciowe, w tym w szczegblnoSci zarzuty strony powodowej. Podzieli¢ nalezalo w zwigzku z powyzszym
poglad wyrazony przez Sad Okregowy, ze oczekiwanie na prawomocne zakonczenie postepowania administracyjnego
mogloby skutkowa¢ powstaniem stanu przewlekloéci niniejszego postepowania, natomiast fakultatywny charakter
zawieszenia postepowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. wymaga kazdorazowo dokonania przez sad oceny
celowosci podjecia takiej czynnoSci procesowe;j.

Niezaleznie od powyzszego, ewentualne uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemyslowego, pozostanie
indyferentne dla uprawnien powoda, przystlugujacych mu w zwigzku z naruszeniem majatkowych praw autorskich
oraz popehlionych przez pozwanego czyndéw nieuczciwej konkurencji. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego nie
stanowi bowiem warunku sine qua non realizacji praw ochrony prawnoautorskiej oraz skutecznego przeciwdzialania
nieuczciwej konkurencji. Susznie wskazuje przy tym powdd w odpowiedzi na apelacje, ze na gruncie przepiséw ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, dalej: u.z.n.k.) ochrona ta
wynika z pierwszenstwa rynkowego, natomiast okoliczno$¢ pojawienia sie klamki (...) przed klamka (...) oraz (...)
pozostawala pomiedzy stronami bezsporna.

Powyzszemu rozstrzygnieciu nie stoi na przeszkodzie fakt, iz decyzja Urzedu Patentowego o uniewaznieniu prawa
ochronnego nie stanowi podstawy skargi o wznowienie postepowania. W ocenie Sadu Apelacyjnego, ewentualne
uniewaznienie prawa ochronnego stanowi¢ bedzie zdarzenie, wskutek ktérego zobowiazanie nie bedzie moglo byc
egzekwowane, w zwiazku z czym pozwanemu przystugiwaé bedzie prawo do wystapienia z powodztwem opozycyjnym
(art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.)

2. Zarzut naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c.



Whbrew twierdzeniom pozwanego, do stwierdzenia, czy powodowi przystuguja prawa autorskie do spornych wyrobow,
a takze jakie wrazenie na zorientowanym uzytkowniku wywoluja wyroby powoda wytwarzane wedlug wzoru
przemystowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr Rp- (...) oraz odpowiadajgce mu produkty
pozwanego, w tym, jaki jest wplyw efektoéw plastycznych zastosowanych w tych produktach na wrazenie wywierane
na zorientowanym uzytkowniku, nie wymagane sa wiadomosci specjalnych.

Potrzeba zasiegniecia takiej opinii zachodzi jedynie w wypadkach szczegblnych, zwlaszcza wtedy, gdy okreslenie
wlaéciwego zorientowanego uzytkownika i ustalenie przez Sad zakresu jego postrzegania i oceny jest utrudnione.
Co do zasady wystarczy odtworzenie reakeji osoby niebedacej ani uzytkownikiem przecietnym, ani ekspertem, lecz
konsumentem o pewnej wiedzy i kwalifikacjach pozwalajacych mu na odnalezienie réznic.

Tym samym, w realiach niniejszej sprawy nie zachodzila konieczno$¢ przeprowadzenia opinii z dowodu bieglego
odpowiedniej specjalnoéci, albowiem wystarczajacy do stwierdzenia powyzszych okoliczno$ci byt zgromadzony w
sprawie material dowodowy oraz do$wiadczenie zyciowe posiadane przez Sad pierwszej instancji. Wobec powyzszego
przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego bylo zbedne i moglo skutkowa¢ jedynie przedluzeniem postepowania w
sprawie.

Blednie zatem wskazuje pozwany, ze powodowa spolka nie dopemlila obowiazkow dowodowych w zakresie
udowodnienia okoliczno$ci, ze uzywany przez nig wzoér przemyslowy i odpowiadajacy mu produkt pozwanego
wywoluja identyczne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku.

3. Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.

Norma zakodowana w art. 233 § 1 k.p.c. ma na wzgledzie warstwe faktologiczna orzeczenia, a $ciSlej - dotyczy tylko
oceny mocy i wiarygodno$ci dowodéw w procesie dokonywania ustalen faktycznych. Przepis ten sam w sobie nie
dotyczy za$ poczynionych ustalen faktycznych, czy wyprowadzonych z materialu dowodowego wnioskow. Innymi
stowy, naruszenie przez Sad art. 233 § 1 k.p.c. bedzie wystepowalo w nastepujacych wypadkach:

a) gdy z treSci dowodu wynika co innego niz przyjal Sad;

b) gdy pewnego dowodu zebranego nie uwzgledniono przy ocenie - wbrew obowiazkowi oceny caloksztattu
okoliczno$ci sprawy;

c) gdy sad przyjal pewne fakty za ustalone, mimo ze nie zostaly one w ogole lub sa niedostatecznie potwierdzone;
d) gdy sad uznal pewne fakty za nieudowodnione, mimo ze byly ku temu podstawy;

e) gdy ocena materialu dowodowego koliduje z zasadami do$wiadczenia zyciowego lub regulami logicznego
wnioskowania.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, zaden ze wzmiankowanych powyzej przypadkéw w niniejszej sprawie nie zachodzi.

Powyzsza regule nalezy rozwina¢ i rozumie¢ w ten sposdb, ze nawet jezeli na podstawie zebranego materialu
dowodowego, mozna wywnioskowa¢ inng wersje wydarzen, zblizona do twierdzen skarzacego, ale jednocze$nie wersji
przyjetej przez Sad pierwszej instancji nie mozna zarzucic razacego naruszenia szeroko pojetych regul inferencyjnych,
to stanowisko skarzgcego stanowi¢ bedzie tylko i wylacznie polemike ze stusznymi i prawidlowymi ustaleniami Sadu.

Dodatkowo, powolujac sie na naruszenie swobodnej oceny dowodoéw, apelujacy zobowigzany jest wskaza¢ dany
dowdd, ktory jego zdaniem zostal wadliwie oceniony oraz konkretne uchybienia dokonanej oceny w kontekscie regut
logicznego mys$lenia, zasady do$wiadczenia zyciowego i wlasciwego kojarzenia faktow. Innymi stowy w przypadku
osobowych zrédel dowodowych skarzacy winien wskaza¢ Swiadka badz strone, ktorych zeznania zostaly nienalezycie
ocenione oraz wykazaé¢, w ktorych fragmentach zeznania te naruszaja szeroko pojete reguly inferencyjne. Aby



skutecznie podwazyé ocene dokonang przez Sad orzekajacy nalezy zdyskredytowaé ten proces mys$lowy z punktu
widzenia okre$lonych kryteriow.

Tylko dla przypomnienia wskazaé trzeba, ze prawidlowo$¢ rozumowania Sadu ocenia sie wedlug czterech kryteriéw o
charakterze w pewnym sensie pozanormatywnym. W literaturze i orzecznictwie kryteria te maja juz swoja dlugoletnig
tradycje.

Pierwszym z nich jest zgodno$¢ oceny dowoddéw i wysnutych z nich wnioskéw z regutami logicznego myslenia. Chodzi
o to, zeby poszczegbdlne wnioski w polgczeniu ze sobg tworzyly harmonijna (logiczng) caloéé, czyli innymi stlowy, by
nie byto miedzy nimi sprzecznosci.

Drugim kryterium jest wymaganie, aby stanowisko Sadu w omawianym zakresie uwzglednialo zasady do§wiadczenia
zyciowego i prawa przyrody. Sad zwigzany jest zasadami doSwiadczenia zyciowego, ktore za takie sa powszechnie
uznawane. Jezeli jednak w rachube wchodza rézne rozwigzania, to Sad wladny jest rozstrzygnaé kwestie w ramach
swobodnej oceny.

Trzecie kryterium polega natomiast na tym, ze podstawa swobodnej oceny dowodoéw sa jedynie dowody wprowadzone
do materialu procesowego sprawy w sposob zgodny z prawidlami procedury. Uchybieniem procesowym jest jednak
takze nieuzasadnione pominiecie przez Sad oceny jakiego§ dowodu mimo jego przeprowadzenia. Dokonujac oceny
dowodow, Sad nie moze przej$é do porzadku nad faktem, ze mimo nieistnienia hierarchii dowodéw ich wydzwiek
spoteczny, miarodajno$¢ lub wiarygodnos$é nie sa rownorzedne. Nie istnieja w tym wzgledzie jakiekolwiek reguly
dowodowe, jednakze uwzgledni¢ nalezy, ze warto$¢ i moc okreslonego dowodu sa pochodna wielu czynnikéw
odnoszacych sie do konkretnego dowodu (np. sposobu zeznawania §wiadka, jego cech osobowo$ciowych, nagannego
trybu zycia, pokrewienstwa ze strong, Zrodla uzyskanej przez niego wiedzy co do istotnych okoliczno$ci sprawy), a
takze do wzajemnej relacji miedzy dowodami. Na przyktad dowéd z zeznan §wiadka niejako z istoty swej jest stabszy
od dowodu z dokumentu, co jednak nie przesadza automatycznie ostatecznego wyniku oceny ich mocy dowodowe;.
Podobnie moze byt z wynikiem oceny wartoSci opinii bieglego w poréwnaniu z innym przeprowadzonym dowodem.

Czwarte kryterium wyznaczajace granice swobodnej oceny mozna okresli¢ mianem czynnika psychologicznego. W
zwigzku z tym kryterium podkre$la sie, ze sedziowskie "wlasne przekonanie" co do wartosSci poszczegdlnych dowodow
determinowane jest indywidualng wiedza (Swiadomoscia) spoleczng i prawna danego sedziego (zob. T. Wiéniewski,
Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, str. 76-77).

W rezultacie skuteczne zarzucenie naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga od apelujacego szeregu zabiegdow mysSlowych,
interpretacyjnych i poréwnawczych.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, Sad pierwszej instancji prawidlowo ocenil materiat dowodowy zebrany w sprawie i
na jego podstawie poczynil odpowiednie ustalenia faktyczne. Z kolei apelujacy nie uczynil zado$¢ sformulowaniu
skutecznego zarzutu naruszenia zasady swobodnej oceny dowodéow.

Skarzacy nie wskazal w istocie dowodu, ktéry bylby oceniony przez Sad pierwszej instancji wbrew zasadzie
swobodnej oceny dowodéw. Nie zostaly uwypuklone naruszenia - przypomnieé trzeba, ze powinny by¢ to naruszenia
razace, gdyz chodzi tu o uchybienia o podstawowym znaczeniu - regul stuzacych ocenie wiarygodnoéci i mocy
poszczegdlnych dowoddw, tj. regul logicznego myslenia, zasady do§wiadczenia zyciowego i wlasciwego kojarzenia
faktéw. Konkludujac, w ocenie Sadu Apelacyjnego pozwany nie przedstawil przekonywujacej argumentacji, ktéra
moglaby stanowi¢ podstawe przypisania Sadowi a quo naruszenia zasady swobodnej oceny dowodéw, ujmowanej w
sposob, ktory zostal szeroko zaprezentowany powyzej.

Nie sposob rowniez stwierdzi¢, by w swych rozwazaniach Sad Okregowy pominal dowdd z dokumentéw urzedowych,
tj. praw z rejestracji wzoru firmy (...) o nr (...) i (...). Po pierwsze, odnoszac sie do praw z rejestracji przystugujacych
firmie (...), Sad Okregowy sila rzeczy uznal zaoferowany dowdd za wiarygodny. Po wtdre za$, Sad meriti wskazal
wprost, ze klamka (...) r6zni sie od klamki firmy (...) stylistyka czes$ci chwytowej. Klamka (...) w czesci chwytowej



posiada wybrania pod palce, a przekroj tej czeéci jest na bazie trojkata. Natomiast klamka (...) ma przekroj na bazie
prostokata i jest gladka. Dodatkowo, dokonujac oceny dowodu z zeznan $wiadka Z. O., Sad Okregowy wskazal, ze
wzor klamki (...) nie zostat skopiowany przez powoda w calo$ci, albowiem powdd nie zastosowal w swoim wzornictwie
ksztaltow pod palce od strony wewnetrznej klamki, tzw. (...). Powdd posiadal bowiem informacje, ze ten ksztalt zostal
zastrzezony przez firme (...).

W tym stanie rzeczy Sad Okregowy, wbrew odmiennemu zapatrywaniu wyrazonemu w apelacji, dokonal
prawidlowego ustalenia stanu faktycznego na podstawie dowodu z dokumentéw urzedowych, tj. praw z rejestracji
wzoru firmy (...) o nr (...) i (...) i konfrontujac ww. dowdd z pozostalym materialem dowodowym sprawy doszed} do
shlusznego przekonania, ze powodowi przystluguja prawa autorskie do spornych wyrobéw i ochrona prawna. Gdyby
bowiem dowdd ten zostal przez Sad pominiety, wzmiankowane powyzej rozwazania pozostawalyby bezprzedmiotowe,
a Sad pozbawiony bylby w tym zakresie punktu odniesienia.

4. Zarzut bledu w ustaleniach faktycznych

W konsekwencji powyzszych rozwazan przyjac nalezato, ze material dowodowy zostal prawidlowo zebrany w niniejszej
sprawie (po uzupekieniu postepowania dowodowego przed Sadem Apelacyjnym, ale ktéry nie wniost do sprawy
istotnych treSci) i wlasciwie zostal on oceniony. Do rozstrzygniecia zatem pozostalo zagadnienie czy Sad meriti
dopusécit do powstania sprzecznoSci pomiedzy zebranym materialem dowodowym a poczynionymi ustaleniami
faktycznymi. Na tak zadane pytanie, odpowiedZ moze by¢ wylacznie negatywna.

Dodatkowo nalezy wskazac, ze blad w ustaleniach faktycznych nie jest bledem samym w sobie, niejako zawieszonym w
prozni, lecz zawsze stanowi konsekwencje uchybienia przepisom prawa procesowego, najczesciej poprzez naruszenie
dyrektyw oceny materialu dowodowego wyrazonych w art. 233 § 1 k.p.c. Zarzut bledu w ustaleniach faktycznych
powinien zatem w pierwszej kolejnos$ci wskazywaé naruszony przepis postepowania oraz sposob jego naruszenia
i dopiero wowczas okre§la¢ bledne ustalenie stanu faktycznego, jako nastepstwo tego naruszenia. Jest to o tyle
istotne, ze Sad II instancji jest zwigzany zarzutami dotyczacymi prawa procesowego podniesionymi przez skarzacego
w apelacji (vide: Uchwala skladu 7 sedziow SN z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008/6/5).
Zwigzanie to oznacza, ze Sad ad quem nie bada i nie rozwaza wszystkich mozliwych naruszen prawa procesowego
popetionych przez Sad I instancji, a powinien odnie$¢ sie jedynie do wszystkich podniesionych przez skarzacego
zarzutéw naruszenia przepiséw postepowania.

Z wylaczeniem stanowiska pozwanego dotyczacego rzekomego pominiecia przez Sad I instancji dowodu z
dokumentow urzedowych, tj. praw z rejestracji wzoru firmy (...) o nr (...) i (...), skarzacy nie sformulowal zarzutow
naruszenia takich przepiséw, ktére wplywalyby na ustalenia faktyczne w sprawie, wobec czego Sad Apelacyjny nie
mial obowigzku doszukiwaé sie ewentualnego naruszenia przepisOw postepowania, na ktérych naruszenie skarzacy
nie zwrocit uwagi. Juz tylko z powyzszych przyczyn, zarzut bledu w ustaleniach faktycznych nie zaslugiwal na
uwzglednienie.

Niezaleznie od powyzszego nalezy stwierdzié, ze Sad Okregowy nie dopuscil sie blednego ustalenia, jakoby pozwany
byl w posiadaniu spornych wyrobéw. Wbrew bowiem zapewnieniom pozwanego, ze nie posiada juz ww. produktéw
(na okoliczno$¢ czego przedstawil protokoly z likwidacji), jak rowniez ze juz ich nie wytwarza i nie wprowadza do
obrotu a w to miejsce do oferty pozwanego zostaly wprowadzone nowe wyroby, w toku postepowania przed Sadem
Okregowym okazalo sie, ze wyroby te po zwolnieniu z zajecia, nadal znajduja sie u pozwanego. Podobnie rzecz miala sie
w przypadku form do produkcji okre$lonego wzoru klamek, ktore zgodnie z pierwotnymi zapewnieniami pozwanego
zostaly zniszczone, natomiast zgodnie z zeznaniami Swiadka P. B., pozwany jedynie dokonatl przerobienia form.

Odnoszac sie do kwestionowanej przez strone pozwana kwestii ryzyka zagrozenia prawom powoda wobec mozliwo$ci
wdrozenia produkecji spornych klamek, Sad Apelacyjny pragnie zwro6cié uwage na swojego rodzaju blad logiczny w
postawie pozwanego.



Skoro pozwany nie jest zainteresowany wznowieniem produkeji, wprowadzil nowy produkt i chce sie odciaé¢ od
niniejszej sprawy, nie sposob znalezZ¢ racjonalnego uzasadnienia dla wyrazonego w postulatach apelacji wniosku o
zmiane zaskarzonego orzeczenia. Gdyby bowiem pozwany faktycznie wyrazal wole zaprzestania produkeji spornych
wyrobow, z cala pewnos$cia nie wnosilby Srodka odwolawczego od zaskarzonego wyroku i nie narazalby sie na
dodatkowe koszty postepowania. Przyjeta w toku calego postepowania postawa pozwanego, w tym w szczegolno$ci
manipulowanie materialtem dowodowym, zmiana stanowisk procesowych oraz niestosowanie sie do postanowienia
o zabezpieczeniu, prowadzi do wniosku, ze ryzyko zagrozenia prawom powoda jest realne, a rozstrzygniecie Sadu
Okregowego jawi sie jako konieczne i uzasadnione.

Zkolei, problem stwierdzenia, czy powodowi przystuguja prawa autorskie do wzoru przemyslowego zarejestrowanego
w Urzedzie Patentowym RP pod numerem Rp- (..) oraz wzoru pt. ,(...)” a takze ustalenia czy u klientéw
zainteresowanych spornymi produktami istnieje ryzyko wystapienia blednego wrazenia, ze skopiowany produkt jest
tozsamy z oryginalnym, nie nalezy do sfery faktéw, lecz wynika z wykladni prawa materialnego i jego zastosowania.
Tak sformutowany zarzut pozwala zatem na wniosek, ze apelujgcy odniost go w istocie do blednej wykladni przepisu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 1. poz. 1231, dalej:
PrAut) oraz art. 13 ust. 1 u.z.n.k. W tozsamym tonie nalezy odnie$¢ sie do kwestii przyslugiwania pozwanemu prawa
do wprowadzenia do obrotu wzoru przemyslowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod numerem (...).

S

Do powyzszych zagadnien Sad Apelacyjny odniesie sie w czesci rozwazan po§wieconej zarzutom naruszenia prawa
materialnego, by nie powielaé tozsamej argumentacji.

5. Zarzut naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 335 k.p.c.

Przedmiotowy zarzut jest dla Sadu Apelacyjnego nie zrozumialy o tyle, ze w pkt. 3. zaskarzonego wyroku Sad
Okregowy orzekt o nakazie zniszczenia okre$lonych materialow, znajdujacych sie w posiadaniu pozwanego w
miejscach ustalonych przez komornika sadowego w trakcie postepowania o wykonanie zabezpieczenia, a stuzacych
do wykonywania wyrobéw wytwarzanych wedlug wzoru przemyslowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym
RP pod nr Rp- (...) oraz wedlug wzoru przemyslowego pt. ,,(...)”, z tym zastrzezeniem, ze obowiazek ten pozwany ma
wypehnic, o ile jeszcze tego nie zrobil.

Zastrzezenie to pozostawalo konieczne, albowiem na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego oraz w
Swietle postawy pozwanego, nie byto mozliwe ustalenie ponad wszelka watpliwo$¢, ze pozwany nie jest w posiadaniu
przedmiotowych materialow.

W tym stanie rzeczy nie sposéb uznaé, by orzeczenie Sadu Okregowego pozostawalo niewykonalne, albowiem
warunkiem spelnienia nakazu byl uprzedni brak zniszczenia okre§lonych materialow.

6. Zarzut naruszenia art. 289 ustawy prawo wlasnosci przemyslowej oraz art. 20 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 120 k.c. w zw. z art. 118 k.c.

Postawiony w apelacji zarzut przedawnienia kwestionuje kwalifikacje czynno$ci polegajacych na wprowadzeniu
do obrotu okres§lonych produktéw jako serii odrebnych czynéw (nie za$ jednego czynu ciaglego), a tym samym
- sedziowska ocene ustalonego w stanu faktycznego i przeprowadzony przez Sad Okregowy proces subsumcji.
Nalezy wskazaé, ze przy tak skonstruowanej skardze nie mozna w motywach zaskarzonego orzeczenia Sadu I
instancji dostrzec bledu w zastosowaniu prawa lub jego wykladni. Sad Okregowy, w ramach swojej niezawistosci
i niezalezno$ci, mial obowiazek wyda¢ prawidlowe orzeczenie i nie wigzala go w tym zakresie ocena prawna,
w tym réwniez prezentujaca stanowisko odmienne ocena zawarta w apelacji. Fakt przywolania przez skarzacego
odmiennego stanowiska w indywidualnej sprawie sadowej, ktéra pomimo zbieznoéci przedmiotowej, nie jest tozsama
z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym, czyni podnoszone w apelacji zarzuty i ich uzasadnienie
oczywiécie bezzasadnymi.



Sad Apelacyjny w niniejszym skladzie podziela wyrazony w orzecznictwie poglad, ze przedawnienie roszczenia o
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci z tytulu naruszenia prawa wlasnoéci przemystowej, polegajacego na
wytwarzaniu okre§lonych produktéw przez dtuzszy okres i wynikajacego z wielu powtarzalnych czynéw, dajacych sie
oddzieli¢ w czasie i przestrzeni, rozpoczyna bieg oddzielnie w stosunku do kazdego, kolejnego naruszenia, od dnia, w
ktorym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa oraz o osobie, ktéra je naruszyla.

W konsekwencji, Sad Okregowy, wyrazajac poglad, zgodnie z ktérym produkowanie oraz wprowadzanie do obrotu
artykulow wedlug wzorow przemystowych zastrzezonych na rzecz powoda nie jest czynem cigglym, nie dopuscil sie
naruszenia art. 289 ustawy prawo wlasnoSci przemystowej oraz art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wzw. z art. 120 k.c. w zw. z art. 118 k.c. To stanowisko, zdaniem Sadu Apelacyjnego, uwzglednia w sposob najpelniejszy
zarOwno brzmienie art. 289 ust. 1 p.w.p., jak i jego funkcje i cel. Przepis ten stanowi wprost, ze poczatek biegu
przedawnienia nalezy okres$la¢ oddzielnie w stosunku do kazdego naruszenia, a niewatpliwie przy naruszeniu ciaglym,
kazdego dnia calego okresu dochodzi do naruszenia prawa osoby uprawnionej. Taka wykladnia odpowiada takze
celowi ochrony praw wlasnoéci przemyslowej oraz funkcji przedawnienia zar6wno z punktu widzenia uprawnionego,
jak i sprawcy.

Przeciwny poglad pozostawalby w sprzecznosSci z charakterem prawa wlasnosci przemyslowej polegajacym na
wylacznosci w korzystaniu z niego, co stoi na przeszkodzie przyjeciu, ze naruszyciel moze nadal z prawa tego korzystac.
Rozwigzanie to trudno zaakceptowac rowniez z tego wzgledu, ze godzitoby ono w przejrzystos$¢ i pewnos$¢ obrotu,
skoro faktycznie, funkcjonowatoby na rynku wiele podmiotéw korzystajacych z jednego prawa, bez jakiejkolwiek
informacji w rejestrze. Prowadziloby to do kolizji z funkcja wzoru przemystowego, wprowadzajac odbiorcow w blad co
do pochodzenia towar6ow, czemu uprawniony nie moglby sie przeciwstawié. Ten kierunek wyktadni pozwala rowniez
w znacznym zakresie uwzgledni¢ mobilizujacy i dyscyplinujacy charakter przepis6w o przedawnieniu, ograniczajac
uprawnionemu mozliwo$¢é naduzywania prawa podmiotowego, skoro dochodzenie roszczen jest w tym wypadku
ograniczone okresem trzech lub pieciu lat przed wniesieniem pozwu.

7. Zarzut naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozwazania w powyzszym zakresie rozpocza¢ nalezy od wskazania, ze objecie zarejestrowanych (w pewnym zakresie
takze niezarejestrowanych) wzoréw przemyslowych ochrona kumulatywna prawem autorskim zalezne jest od
spelnienia przez wzoér przemystowy przeslanek charakterystycznych dla tej gatezi prawa. Uzyskanie ochrony na
podstawie p.w.p. nie jest jednak wystarczajace, aby uzna¢ dany wzor za przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 u.p.w.p. wzorem przemyslowym jest nowa i posiadajaca indywidualny charakter postaé
wytworu. Definicja normatywna wskazuje na kumulatywno$é przestanek ochrony prawem z rejestracji wzoru
przemystowego. Dla uzyskania ochrony posta¢ wytworu musi byé zar6wno nowa, jak i posiada¢ indywidualny
charakter. Uzyta w art. 102 ust. 1 p.w.p. koniunkcja wskazuje, ze w przypadku niespelnienia przez wzor przemystowy
jednej z przeslanek — nowoéci czy indywidualnego charakteru — wytwor nie bedzie podlegal ochronie ( vide: Wyrok
Sadu Administracyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2008 r., VI SA/Wa 1827/08, LEX nr 531552).

Warunkiem koniecznym uzyskania ochrony prawnej wzoru przemystowego na gruncie przepiséw p.w.p. jest uznanie,
ze istnieje postaé¢ wytworu. Analiza istnienia nowo$ci i indywidualnoSci jest wiec dopiero kolejnym etapem. Nadto,
dla uzyskania ochrony prawnej wzoér winien posiada¢ pewna materialng ceche, ktéra pozwoli na jego odtworzenie
w postaci wytworu. Jest to przestanka niewypowiedziana expressis verbis w tresSci przepisu art. 102 u.p.w.p.,
wypracowana przez doktryne i judykature, stanowiaca element definicyjny wzoru przemystowego i konieczna do
uzyskania przez tenze wzoér ochrony. Innymi slowy, jezeli w oparciu o wzoér nie mozna wykona¢ wytworu, to nie
mamy do czynienia ze wzorem przemystowym. Konsekwencjg powyzszego jest wymog, aby opis wzoru przemystowego
przedstawial wzor na tyle jasno i wyczerpujaco, aby na jego podstawie i za pomoca rysunku mozna go bylo odtworzy¢.
Jedli nie da sie odtworzy¢ postaci wytworu na podstawie opisu i rysunkéw, to taka postaé nie jest wzorem w rozumieniu
art. 102 ust. 11 2 u.p.w.p.



De lege lata wzor przemyslowy moze stanowi¢ przedmiot prawa autorskiego, o ile spelia przestanki wskazane
w art. 1 PrAut, do ktérych naleza: przeslanka tworczosci, przestanka indywidualno$ci oraz przestanka ustalenia.
Dwie pierwsze maja charakter przeslanek materialnych, dotyczacych wprost cech obiektu, jako przedmiotu prawa
autorskiego, przestanka ustalenia ma natomiast charakter funkcjonalny i sprowadza sie do mozliwego aktu
komunikacji wytworu innej osobie niz tworca. W doktrynie spotka¢ mozna stanowisko, zgodnie z ktorym kolejng
obligatoryjna przestanka tworczosci jest dzialalnos¢ ludzka.

Rozréznienia na nowos¢ (tworczo$é) obiektywna i subiektywna dokonat Sad Najwyzszy, jednoczesnie dochodzac do
konkluzji, ze wymaganie nowo$ci (w znaczeniu obiektywnym) nie jest niezbedna cecha twoérczoéci jako przejawu
intelektualnej dzialalno$ci cztowieka (vide: Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr
181263). Ujecie takie, czyli brak w prawie autorskim przestanki obiektywnej nowosci (nowo$ci w sensie absolutnym)
dopuszcza istnienie tworczoéci paralelnej (rownoleglej), czyli sytuacji, kiedy dwa podmioty tworza niezaleznie dzieto
o podobnej tresci lub/i formie (vide: Wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r., I ACa 893/09,
LEX nr 628228).

W ocenie Sadu Apelacyjnego, przestanke tworczosci uznaje sie za spelniong, gdy stworzone dzielo jest nowe z punktu
widzenia tworcy (tak rowniez: Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, LEX nr 694269.

Z kolei, stanowisko, czy dany wytwor spelnia przestanke indywidualno$ci dokonuje sie na podstawie analizy cech
samego wytworu, a nie procesu mySlowego tworcy, ktory doprowadzil do jego powstania (vide: Wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 6 marca 2014 r., V CSK 202/13, LEX nr 1486990). W konsekwencji spelnia te ceche wytwor,
ktory jest niepowtarzalny, nieposiadajacy swego odpowiednika w przeszloSci. Przestanka indywidualnego charakteru
utworu pelni tym samym podwojng role: po pierwsze, przesadza o tym, ze dany utwor jest chroniony jako przedmiot
prawa autorskiego; po drugie, przesadza o tym, ze dany utwor jest chroniony w tych granicach, w jakich posiada
indywidualny charakter. W sytuacji sporu to do sadu naleze¢ bedzie ocena, czy w konkretnym przypadku ,utwor”
odznacza sie indywidualnoscia, a w konsekwencji czy mamy do czynienia z twoérczoscia.

Z uwagi na fakt, ze materialnym substratem utworéw wzornictwa przemystowego moga by¢ takze produkty sektora
budowlanego , ktore ex definitione pelni¢ musza pewne funkcje o charakterze technicznym i konstrukeyjnym,

zaznaczyC nalezy, ze z punktu widzenia ochrony prawnoautorskiej proces powstania takiego wytworu musi
charakteryzowaé sie pewna swoboda tworcza. Jezeli bowiem w rozwiazaniu konstrukeyjnym zawarte sa elementy
oryginalnego ujecia, a wiec nie stanowi on jedynie Scistego wykonania odpowiadajgcego znanemu i powielanemu
wzorcowi, mamy do czynienia z utworem (vide: Postanowienie Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 30 maja 2016
r., XXII GWo 52/16, Portal Orzeczen Sadow Powszechnych). Przy ocenie zdolnoéci do ochrony konkretnego projektu
w kazdym wypadku nalezy badaé, czy poza technicznie zorientowanym rozwigzaniem istnieje element estetyczny,
majacy ceche indywidualnej tworczoSci. Elementy estetyczne nie powinny byé jednoznacznie zdeterminowane
cechami uzytkowymi dziela lub wzgledami technicznymi.

Trzecia przeslanka udzielenia ochrony prawnoautorskiej zwiazana jest z ustaleniem utworu. W doktrynie slusznie
podnosi sie, ze do ustalenia nie jest konieczna faktyczna komunikacja odbiorcy. Wystarcza sama mozliwo$é stworzenia
warunkéw potencjalnej percepcji utworu przez co najmniej jednego odbiorce (vide: R. M. Skarbinski, Komentarz
do art. 1 ustawy — Prawo autorskie i prawa pokrewne, nt. 72). Prawo autorskie nie zna wiec charakterystycznej
dla prawa przemyslowego konstrukeji chronologicznego pierwszenstwa, przesadzajacego o mozliwosci udzielenia
ochrony. Nadto nalezy zauwazyé¢, ze ochrona prawnoautorska obejmuje od momentu ustalenia utwor in abstracto,
niezaleznie od tego, jak zostal on inkorporowany (vide: Ibidem)

Przenoszac powyzsze rozwazania w realia niniejszej sprawy, nalezy stwierdzi¢, ze wzdr przemyslowy,
zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr Rp- (...), pt. ,,(...)” oraz wzoér przemyslowy pt. ,,(...)” stanowig
utwory wzornictwa przemystowego zgodnie z art. 1 ust. 1 PrAut.



Zapatrywania tego nie moze zmienié stanowisko pozwanego w zakresie rzekomego podobienistwa wyrobéw powoda
do klamek produkowanych przez firme (...).

Zauwazy¢ nalezy, ze na gruncie PrAut przeslanka twoérczoéci, wskazujaca na nowo$¢ przedmiotu ochrony, ma
charakter subiektywny. Przestanka indywidualno$ci natomiast zwiagzana jest stricte z dzialalnoscia czlowieka jako
tworcy, ktory w procesie tworzenia nadaje utworowi niepowtarzalny charakter, przejawiajacy sie w sposobie ujecia
tematu i w sposobie jego wyrazenia. Przeslanke indywidualnosci nalezy badaé w prawie autorskim poprzez odniesienie
do oceny rezultatu procesu tworczego.

Poréwnujac klamke (...) do wskazywanej klamki (...) nalezy stwierdzié, iz wyr6b wyprodukowany wedlug wzoru
przemystowego powoda posiada inna krzywizne czeSci chwytowej, Sciecie jej konca pod innym katem, mniej
zaokraglone przejécie z czesci osadczej do czeSci chwytowej w osi obrotu, krotsza czeéc osadceza oraz brak zaokraglenia
konca czeSci chwytowej. Dokonujgc oceny rezultatu procesu tworczego powodowej spolki, stwierdzi¢ nalezalo, ze
wyroby powoda spelnily wszelkie wymagane przestanki, by objac je ochrona prawnoautorska. W ujeciu przestanki
chronologicznego pierwszenstwa, bezsporna pozostaje natomiast okoliczno$é, ze wyroby powoda powstaly przed
wyrobami pozwanego.

Jak za$ stusznie wskazal Sad Okregowy w pisemnych motywach zaskarzonego orzeczenia, do stwierdzenia naruszenia
majatkowych praw autorskich do utworu wzornictwa przemyslowego wystarczajace bylo dla Sadu uznanie, iz do
stworzenia projektu klamki przez pozwanego zostal uzyty projekt klamki powoda.

W wyniku przeprowadzonej kontroli instancyjnej Sad Apelacyjny zwazyl, iz istotnie, taka sytuacja miala miejsce,
czemu pozwany nie zdolal zaprzeczy¢.

8. Zarzut naruszenia art. 116 ustawy prawo wlasnosci przemyslowej

Podnoszac powyzszy zarzut, skarzacy zdaje sie nie dostrzega¢, ze z dniem 1 grudnia 2015 r. art. 116 p.w.p. zostal
uchylony mocg art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wlasnoéci przemyslowej oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266).

Powyzszy przepis pozostawal sprzeczny z powszechnie obowigzujacymi normami prawa Unii Europejskiej,
regulujacymi prawnoautorska ochrone wzoréow przemystowych, w tym w szczegélnosci dyrektywy 98/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzordw. Kategoryczne
stanowisko w powyzszym zakresie zajal Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w wyrkou z dnia 27 stycznia 2011
r., wydanym w sprawie (...), (...) ((...)).

Ponadto, w pi$émiennictwie slusznie poddawana pod watpliwo$¢ byla zgodno$¢ postanowien art. 116 p.w.p. z art. 7
ust. 4 Aktu Paryskiego Konwencji Bernenskiej o ochronie dziel literackich i artystycznych z dnia 24 lipca 1971 (Dz.U.
71990 r. nr 82 poz. 474), regulujacym minimalny czas ochrony autorskich praw majatkowych.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, trafnie wskazywalo sie, ze ze wzgledu na regulacje konwencyjng ograniczenie ochrony
autorskich praw majatkowych moze nastapi¢ nie wczeéniej niz po uplywie 25 lat od ukonczenia dzieta (vide: J.
Barta, R. Markiewicz:, w: J. Barta (red.), System prawa prywatnego. T. XIII. Prawo autorskie, Warszawa 2003, s. 27,
przyp. 6). Uwzgledniajac brzmienie art. 7 PrAut oraz konstytucyjna zasade pierwszenstwa uméw miedzynarodowych
ratyfikowanych za uprzednia zgoda wyrazona w ustawie (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP), w przypadku gdy ochrona
wynikajaca z rejestracji wzoru przemystowego wygasa przed uplywem terminu konwencyjnego, pelna ochrona
autorskich praw majatkowych wydluza sie do 25 lat, oczywiscie pod warunkiem ze wzdr spelnia przestanki utworu
chronionego w prawie autorskim.

Przenoszac powyzsze rozwazania w realia niniejszej sprawy nalezy stwierdzié¢, ze pomimo, iz prawo rejestracji wzoru
przemystowego pt. ,(...)” wygaslo w dniu 12 czerwca 2013 r., wzdr ten zachowal pelng ochrone autorskich praw
majatkowych. Z przyczyn, o ktérych mowa powyzej, zarzut nie zastugiwal na uwzglednienie.



9. Zarzut naruszenia art. 105 ust. 2 i 3 ustawy prawo wlasnosci przemyslowej

Nakazujac zniszczenie form wtryskowych do tworzywa sztucznego, przeznaczonych do produkeji wyrobu oznaczonego
przez pozwanego jako ,Klamka okienna (...)” Sad Okregowy nie dopuscit sie naruszenia art. 105 ust. 21 3 p.w.p.

Wprawdzie Sad Okregowy nie wyrazil tego wprost, jednakze analiza toku jego wywodu prowadzi do wniosku, ze
powyzsze rozstrzygniecie zapadlo m.in. w oparciu o art. 18 ust. 2 u.z.n.k., zgodnie z ktérym w razie dokonania czynu
nieuczciwej

konkurencji, Sad, na wniosek przedsiebiorcy, ktorego interes zostal zagrozony lub naruszony, moze orzec rowniez
o wyrobach, ich opakowaniach, materialach reklamowych i innych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z
popehieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczego6lno$ci Sad moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet
odszkodowania.

Nie budzilo natomiast watpliwoSci Sadu Apelacyjnego, ze rowniez w odniesieniu do klamek (...) doszlo ze strony
pozwanego do popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Przestanka sprzecznosci z dobrymi obyczajami przewidziana w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. shuzy prawidlowosci rozstrzygniec¢
przez odwolanie do znanych spolecznych warto$ci, uelastycznieniu ocen majacych uzasadnienie aksjologiczne.
Stuzy ona kwalifikowaniu dzialan podmiotéw wystepujacych w obrocie w kategoriach slusznoéci, ale podstawa
warto$ciowania czynu nieuczciwej konkurencji z powolaniem na te klauzule powinna byé obiektywna ocena
okre§lonego dzialania naruszajacego interes innego przedsiebiorcy w indywidualnym stanie faktycznym. Przy ocenie
dzialania przedsiebiorcy nie ma zatem znaczenia wylacznie jego $wiadomo$é dopuszczenia sie nieuczciwosci, lecz
rowniez stanowisko okre$lonej grupy nabywcow towaréw. Dobre obyczaje to swoistego rodzaju normy moralne i
zwyczajowe majace zastosowanie m.in. w dzialalno$ci gospodarczej, do ktérych prawo odsyta, a ktére przez to nie
mieszcza sie w ramach systemu prawa.

Analiza zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego prowadzi do jednoznacznego wniosku, iz pozwany
wykorzystal wczesniejsze relacje biznesowe, w celu rozpoczecia produkeji wyrobu stanowiacego kopie zewnetrznej
postaci produktu powoda. W tym celu pozwany w nieustalony sposéb skopiowal formy do produkeji okreslonego
wzoru klamek nalezacego do powoda, czemu skutecznie nie zaprzeczyl.

W tym miejscu nalezy zaakcentowaé, ze czyn nieuczciwej konkurencji zachodzi wowczas, gdy powstaje abstrakcyjna
mozliwo$¢ bledu co do Zrédla pochodzenia. Nie musi wiec do niego w rzeczywistoSci dojsé. Sad ocenia taka
mozliwo$¢, uwzgledniajgc spostrzegawczo$é przecietnego odbiorcy w zwyklych warunkach obrotu i odnoszac sie
przede wszystkim do jednogatunkowoéci towaroéw oraz do oznaczen (vide: Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 18 lutego
2016 1., II CSK 282/15, OSNC 2017/1/10).

Ocena wystgpienia przeslanki na§ladownictwa w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. nastepuje bowiem z punktu widzenia
"klienta". Zakres tego pojecia jest wezszy i obejmuje przecietnego odbiorce, zatem ustalanie mozliwo$ci wprowadzenia
go w blad co do tozsamosci producenta lub produktu pochodzenia towaru nie wymaga wiadomosci specjalnych (w
tym réwnez positkowania sie opinig bieglego).

Odnoszac sie do twierdzen pozwanego nalezy stwierdzic, ze bez znaczenia dla ostatecznego rozstrzygniecia pozostaje
okoliczno$¢, iz nabywca produktow pozwanego sa profesjonalni uczestnicy obrotu gospodarczego. Nie ulega bowiem
watpliwosci, ze pozwany moglby bez wiekszych trudno$ci zmienié profil dzialalnosci i rozpoczaé sprzedaz odbiorcom
detalicznym.

Eksponowana w apelacji kwestia oznaczenia producenta na opakowaniach produktéw pozwanego nie znajduje oparcia
w zgromadzonym materiale procesowym. Nawet gdyby jednak przyjac, ze opakowania pozwanego zawieraly



stosowny opis, w orzecznictwie slusznie podnosi sie, ze jedynie wyczerpujace i wyrazne oznaczenie producenta na
opakowaniu towaru wraz z jednoczesnym, trwalym umieszczeniem znaku towarowego bezposrednio na produkcie
wprowadzanym do obrotu, wylacza mozliwo§¢ wywolania bledu zaré6wno co do tozsamo$ci producenta, jak i produktu
(vide: Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73). W ocenie
Sadu Apelacyjnego, pozwany obowiazkowi temu nie sprostal. Nie mozna bowiem pomina¢, ze zasdb zrozumialej,
jasnej i dostepnej informacji dla konsumenta spelnia niezbedne wymagania warunkujace mozliwo$¢ dokonywania
przez niego niezakloconego i racjonalnego wyboru. Jest to powazny instrument regulujacy dzialalno$¢ wolnego rynku,
zapewniajacy jego przejrzysto$c oraz ochrone nie tylko pozycji konsumenta, lecz takze interesé6w konkurentow.

Niezaleznie jednak od powyzszego, poza wszelkim sporem pozostaje okolicznoé¢, ze pozwany korzystat z form
odlewniczych umozliwiajacych mu produkcje spornych wyrobow, w tym takze wbrew wydanemu w niniejszej sprawie
postanowieniu o zabezpieczeniu. Ponadto, stusznie wskazuje w odpowiedzi na apelacje strona powodowa, ze sposréd
nieskonczonej liczby mozliwych nazw handlowych oferowanych produktéow, pozwany zdecydowal sie na nazwy
nawigzujace do produktéw znajdujacych sie w ofercie handlowej pozwanego.

Biorac powyzsze pod uwage, podzieli¢ nalezalo rowniez zapatrywania Sagdu Okregowego, co do wystapienia po stronie
pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

10. Zarzut naruszenia art. 98 k.p.c.
Sad Apelacyjny nie dopatrzyt sie uchybien w rozstrzygnieciu o kosztach postepowania przed Sadem I instancji.

Biorgc pod uwage fakt, iz w niniejszej sprawie powod ulegt jedynie co do nieznacznej czesci swojego zadania, tj.
w zakresie Zadania opublikowania stosownego o$wiadczenia w dzienniku ogblnokrajowym, zastosowanie przez Sad
Okregowy art. 100 zd. 2 in principio k.p.c. bylo w pelni uzasadnione.

Wnioski i podsumowanie

W powyzszych okoliczno$ciach, w pelni podzielajac wyrazone w zaskarzonym orzeczeniu stanowisko Sadu
Okregowego, Sad Apelacyjny oddalil apelacje w caloSci jako bezzasadna, o czym orzekl w pkt. I. wyroku na podstawie
art. 385 k.p.c.

O kosztach postepowania odwolawczego, Sad Apelacyjny orzekl w pkt. IT wyroku, na podstawie art. 98 § 1i 3 k.p.c. w
zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Na koszty te zlozylo sie wylacznie wynagrodzenie pelnomocnika procesowego powoda w kwocie
4.050,00 z} ustalone w oparciu o § 2 pkt. 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia
22 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

SSO del. Rafal Terlecki SSA Barbara Raczka - Sek$cinska SSA Hanna Rucinska




