Sygn. akt IV CSK 219/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2014 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczgcy)
SSN Dariusz Donczyk (sprawozdawca)

SSN Agnieszka Piotrowska

w sprawie z powddztwa L. Spofki z ograniczong odpowiedzialnoscig

i A.1D.

przeciwko T. P.i P. S.

o zaptate, nakazanie opublikowania oswiadczenia, zaniechanie naruszen praw
autorskich, zaniechanie naruszen praw ochronnych na wzor uzytkowy i zakazanie
czynow nieuczciwej konkurenciji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w lzbie Cywilnej

w dniu 16 stycznia 2014 r.,

skargi kasacyjnej powodek

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 25 wrzesnia 2012 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i

rozstrzygniecia o kosztach postepowania kasacyjnego.



vV GC

UZASADNIENIE

Powodki: ,L.” spotka z 0.0. i A. D., w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturg

...I07, domagalty sie:

1) zakazania pozwanym: T.P. i P. S., prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg pod firmg ,B.", naruszen przystugujgcych powoédkom praw z
rejestracji wzorow przemystowych oraz praw ochronnych na wzory uzytkowe
poprzez orzeczenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania,

sktadowania, importu i eksportu nastepujacych wyrobow: [...];

2) zakazania pozwanym dopuszczania sie¢ czyndw nieuczciwej konkurencji
w postaci kopiowania gotowych wyrobow oraz nasladownictwa, przez
orzeczenie zakazu kopiowania zewnetrznego ksztattu, wprowadzania
do obrotu, oferowania, sktadowania, importu i eksportu, zarobwno w ich
obecnym ksztatcie jak i ksztatcie tudzgco podobnym, nastepujgcych towardw:
[-..];

3) zakazania reklamy wyszczegdlnionych wyroboéw;

4) zakazania naruszania praw autorskich A. D. poprzez orzeczenie zakazu
powielania egzemplarzy opisanych utworéw (projektéw akcesoriéw
meblowych), a takze zakazu wprowadzania egzemplarzy tych utworéw do
obrotu oraz zakazu publicznego udostepniania utworéw, w szczegolnosci
poprzez umieszczanie ich w Internecie, na folderach reklamowych i
instrukcjach, w prasie oraz na jakichkolwiek materiatach reklamowych

pozwanych;
5) nakazania pozwanym opublikowania oswiadczenia o wskazanej tresci;
6) orzeczenia zniszczenia wskazanych wyrobdéw i materiatéw reklamowych;

7) zasadzenia od pozwanych solidarnie kwoty 240.000 zt tytutem

bezpodstawnie uzyskanych korzysci z naruszenia praw powddek.

Prawomocnym zarzgdzeniem z 12 czerwca 2007 r. pozew w zakresie

punktéw 1, 2, 3, 4 i 6 zostat zwrécony. W zwigzku z tym, w kolejnej sprawie,

zarejestrowanej pod sygnaturg V GC .../07, powddki wniosty o zakazanie



pozwanym naruszen przystugujgcych im praw z rejestracji wzoréw przemystowych
oraz praw ochronnych na wzory uzytkowe poprzez orzeczenie zakazu produkciji,
wprowadzania do obrotu, oferowania, sktadowania, importu, eksportu i reklamy
wyrobéw wskazanych w pozwie ztozonym w sprawie V GC .../07 (pkt 1a-e i 2f-))
wyrobow; zakazanie pozwanym dopuszczania sie czynOw nieuczciwej konkurencji
majgcych postac¢ kopiowania gotowych wyrobodw powddek oraz nasladownictwa
poprzez orzeczenie zakazu kopiowania zewnetrznego ksztattu tych wyrobow,
wprowadzania tak skopiowanych wyrobow do obrotu, oferowania, sktadowania,
importu, eksportu, reklamy; a takze zakazanie pozwanym naruszania praw
autorskich powodki A. D. poprzez orzeczenie jak w pkt 3 pozwu w sprawie V GC
4.../07. Obie sprawy zarejestrowane pod sygnaturami V GC .../07 i V GC .../07

zostaty potgczone do wspdlnego rozpoznania.

Wyrokiem z 21 pazdziernika 2008 r., Sgd Okregowy w O. oddalit oba
powodztwa. Sad Apelacyjny, wyrokiem z 18 lutego 2009 r., oddalit apelacje
powddek od tego wyroku. Na skutek skargi kasacyjnej powodek, Sad Najwyzszy
uchylit wyrok Sgdu Apelacyjnego i przekazat sprawe temu Sgdowi do ponownego

rozpoznania.

W zwigzku z cofnieciem powddztwa w zakresie dotyczgcym wyrobu
opisanego w pkt 1e pozwu, Sad Apelacyjny, wyrokiem z 13 pazdziernika 2010 r.,
uchylit wyrok Sgdu Okregowego w zakresie dotyczgacym tego wyrobu i umorzyt
postepowanie w tej czesci; w pozostatej czesci uchylit wyrok Sgdu Okregowego
i przekazat temu Sgdowi do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu
sprawy, wyrokiem z 23 listopada 2011 r., Sgd Okregowy w sprawie o sygn. V
GC .../10 (dawna sygn. V GC .../07) oddalit powddztwo i zasgdzit od powodek na
rzecz pozwanych kwote 12.617 zt tytutem zwrotu kosztow procesu. W potgczone;j
sprawie o sygn. V GC .../07:

1) zakazat pozwanym produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania,

sktadowania, importu, eksportu i reklamy [...];

2) zakazat pozwanym kopiowania zewnetrznego ksztattu, wprowadzania tak
skopiowanych wyrobow do obrotu, oferowania, sktadowania, importu,

exportu i reklamy:



[..];

3) zakazat pozwanym powielania egzemplarzy utworu — [...], 0znaczonego
przez powodki jako [...], a przez pozwanych jako [...] , a takze wprowadzania
egzemplarzy tego utworu do obrotu oraz zakazat jego publiczne
udostepnianie, w szczegodlnosci poprzez umieszczenie w Internecie, na
folderach reklamowych, instrukcjach, w prasie oraz w innych materiatach

reklamowych pozwanych;

4) nakazat pozwanym zniszczenie ich wyrobéw wymienionych w punktach

I'i Il wyroku oraz materiatéw reklamowych dotyczgcych tych wyrobow;

5) oddalit powddztwo w pozostatej czesci oraz rozstrzygngt o kosztach

procesu (pkt 6).

Sad Okregowy podzielit opinie biegtego sgdowego z zakresu ochrony wiasnosci
przemystowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, ktéry po przeprowadzeniu
analizy porownawczej spornych wyrobow stwierdzit, ze pozwani, wprowadzajgc
do obrotu produkt w postaci [...] naruszyli prawa ochronne na wzér uzytkowy
zastosowany przez powodki przy produkcji [...], poniewaz wyrdb wytworzony przez
pozwanych wykorzystuje wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzezeniu
ochronnym niezaleznym udzielonym na rzecz powddek. Wedtug tej opinii, pozwani
dopuscili sie réwniez czyndw nieuczciwej konkurencji, polegajgcych na
niedozwolonym nasladownictwie produktow okreslonych w pkt 2f, 2g, 2h i 2i pozwu.
Bieglty wskazat tez, ze przy produkcji [...] pozwani naruszyli prawa autorskie
powodki  wykorzystujgc nowy, oryginalny ksztatt [...]. W konsekwencji
Sad Okregowy uznat, ze roszczenia powddek sg uzasadnione co do 5 sztuk
wyrobow i natozyt na pozwanych stosowne zakazy i nakazy, na podstawie art. 278
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (obecnie:
jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, dalej: ,p.w.p.”), art. 13 i 18 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (jedn. tekst: Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej: u.z.n.k.) oraz art. 79 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: ,pr.aut.”).



Na skutek apelacji pozwanych Sad Apelacyjny, wyrokiem z dnia 25 wrzesnia
2012 r., zmienit zaskarzony wyrok Sgdu Okregowego z dnia 23 listopada 2011 r. -
w zakresie dotyczgcym sprawy o sygn. V GC .../07 — w punktach I, II, Ill, IV i VI w
ten sposéb, ze oddalit powodztwo (l.1) oraz zasadzit solidarnie od powoddéw na
rzecz pozwanych kwote 12.617 zt tytutem zwrotu kosztow procesu (pkt 1.2) oraz
rozstrzygnagt o kosztach postepowania apelacyjnego (pkt 1) oraz nieuiszczonych

kosztach sgdowych (pkt III).

Sad drugiej instancji uznat za uzasadniony zarzut naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. w nastepstwie czego Sad pierwszej instancji w zasadzie nie poczynit
witasnych ustalen i nie dokonat samodzielnej oceny prawnej ustalonego stanu
faktycznego, ograniczajgc sie do bezkrytycznego przyjecia tresci i wnioskow
zawartych w opinii biegtego. W swojej ocenie pominat takze istotne partie materiatu
dowodowego przedstawionego przez pozwanych w celu wykazania, ze sposéb
oferowania ich wyrobow do sprzedazy (oznaczenia produktéw, opakowan i stoisk,
reklama) nie uzasadniat przypisania im czyndéw nieuczciwej konkurenciji.
Sad pierwszej instancji nie poddat takze analizie stawianych opinii zastrzezen,
ani tez nie dokonat wlasnej oceny prawnej, zwtaszcza w kontekscie majgcych
zastosowanie przepisow p.w.p. i przepisow wykonawczych do tej ustawy,
przyjmujgc za biegltym, Ze doszto do naruszenia prawa wytgcznego powddek.
W konsekwencji dopuscit sie takze zarzucanego mu naruszenia przepisow tej

ustawy.

Zgodnie z art. 94 p.w.p., wzorem uzytkowym jest nowe i uzyteczne
rozwigzanie o0 charakterze technicznym, dotyczgce ksztattu, budowy
lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci. Wzoér uzytkowy uwaza sie
za rozwigzanie uzyteczne, jezeli pozwala ono na osiggniecie celu majgcego
praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub  korzystaniu z  wyrobdw.
Na tak okreslony wzor uzytkowy udziela sie prawa ochronnego (art. 95 ust. 1
p.w.p.). Zakres przedmiotowy prawa ochronnego okre$lajg zastrzezenia
ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru uzytkowego (art. 96 p.w.p.).
Zastrzezenia ochronne dzielg sie na zastrzezenia niezalezne oraz zastrzezenia
zalezne. Te pierwsze definiujg podstawowe i nieodtgczne cechy wzoru uzytkowego

(wynalazku), drugie zas okreslajg warianty i uzupetnienia dla cech wystepujgcych



w zastrzezeniach niezaleznych (art. 33 ust. 4 w zw. z art. 97 ust. 1 p.w.p.).
Zakres zastrzezen ochronnych na wzory uzytkowe zostat doprecyzowany
przepisami rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzorow
uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 — dalej: ,rozporzgdzenie”). Stosownie do § 16
rozporzgdzenia, zgtoszenie wzoru uzytkowego (a zatem roéwniez sam opis
ochronny) moze zawiera¢ tylko jedno zastrzezenie niezalezne, ktére z kolei,
stosownie do § 8 pkt 1 w zw. z § 16 pkt 1 rozporzadzenia, dzieli sie na czes¢
nieznamienng i znamienng. Zdaniem Sgdu Apelacyjnego, zakres przedmiotowy
prawa ochronnego wyznacza ,cate” zastrzezenie niezalezne, obejmujgce czes¢
nieznamienng i znamienng. Odnoszgc sie natomiast do problemu stopnia
szczegotowosci, w ktérym okreslone rozwigzania uzytkowe muszg zostac
wykorzystane przez potencjalnego naruszyciela, przyjat, ze zakres prawa
ochronnego wyznaczajg wszystkie cechy zawarte w zastrzezeniu, nie zas

wyréznione sposrdd nich zastrzezenia elementéw istotnych.

Odnosnie do opinii biegtego w czesci, w ktorej przyjeto, ze wyréb pozwanych
jest wykonany weditug wzoru uzytkowego chronionego prawem ochronnym (]...]),
gdyz zawiera wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzezeniu ochronnym
niezaleznym, Sad Apelacyjny uwzgledniajgc tres¢ opinii uzupetniajgcej biegtego
oraz ustne wyjasnienia biegtego ztozone na rozprawie — w ktérych nie zaprzeczyt
on istnienia réznic miedzy wyrobami stron - ocenit, ze stanowisko biegtego jest
wewnetrznie sprzeczne. Na tle tak zarysowanego stanowiska biegtego oraz
twierdzen samych powddek nie byto podstaw do ustalenia, ze pozwani
wykorzystujg wszystkie cechy wyrobu powddek opisane w swiadectwie ochronnym.
Ciezar dowodu naruszenia prawa wyfgcznego spoczywa na powoédkach (art. 6 k.c.),
ktére nie wnosity zastrzezen do ustalen badawczych w wersji zaprezentowanej na
rozprawie oraz tak sformutowanych twierdzeh i wnioskow opinii, ani nie
wnioskowaty o powofanie innego biegtego. W tym stanie rzeczy, majgc na uwadze
fakt istnienia réznic technicznych, stwierdzenie, czy doszto do naruszenia prawa
ochronnego, wymagato przesledzenia tresci zastrzezenia ochronnego w oparciu o
przyjeta wczesniej interpretacje art. 96 p.w.p. Dlatego, wobec niewykazania, ze

doszto do wykorzystania wszystkich elementéw zastrzezenia ochronnego, nie



mozna byto przyjgé, ze wprowadzenie przez pozwanych na rynek [...],
oznaczonych jako [...], skutkowato naruszeniem praw ochronnych na wzor

uzytkowy.

W zakresie wyrobow okreslonych w pozwie jako 2f, 2g, 2h i 2i spor
koncentrowat sie wokot uznania dziatan pozwanych za czyn nieuczciwej
konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.nkk. Zgodnie z wolg samego
ustawodawcy, deliktem jest jedynie tzw. nasladownictwo niewolnicze, polegajgce
na przejeciu cudzych rozwigzan, a w szczegolnosci cech zewnetrznych,
w tak szerokim zakresie, ze u potencjalnych klientéw powstaje lub moze powstac
mylne wrazenie, ze produkty kopiowane sg tak naprawde innymi produktami,

tj. produktami oryginalnymi, do ktérych w rzeczywistosci jedynie je upodobniono.

Nasladownictwo przedmiotow, oznaczonych nr 2g, 2h, 2i, obrazujgcych,
takze zdaniem biegtego, typowe rozwigzania techniczne, wpisuje sie w hipoteze art.
13 ust. 2 u.z.n.k., ktéry zezwala na wykorzystywanie cech funkcjonalnych produktu
zapewniajgcych jego uzyteczno$é¢, z tym zastrzezeniem, ze jezeli nasladowanie
cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzglednienia jego
charakterystycznej formy, co moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do tozsamosci
producenta lub produktu, nasladowca jest zobowigzany odpowiednio oznaczy¢
produkt. Co do tych wyrobow biegty wskazat na ryzyko powstania konfuzji
warunkowo - w przypadku braku oznaczenia identyfikujgcego producenta.
Jesli chodzi o wyroby oznaczone jako 2h i 2i, to przedstawione do poréwnania
egzemplarze posiadaty wyttoczong nazwe ,B.", co w wystarczajgcy
sposOb zapobiega mozliwosci konfuzji. Twierdzenia powddki, ze pozwani
poczgtkowo nie oznaczali swych wyrobdw, nie miaty znaczenia dla rozstrzygniecia
i nie podlegaty na tym etapie postepowania badaniu z uwagi na tres¢ art. 316 § 1
k.p.c. W zwigzku z tym potencjalni nabywcy, dokonujgc wyboru przy zakupie
wymienionych wyzej przedmiotow nie mogli mie¢ watpliwosci, jaki produkt i przez
kogo wykonany nabywajg. Nie zachodzi zatem w tych przypadkach mozliwosé
konfuzji (art. 13 ust. 2 u.z.nk.), dlatego wprowadzanie przez pozwanych
tych wyrobéw do obrotu nie jest czynem nieuczciwej konkurencji stypizowanym
w art. 13 wust. 1 u.znk. Bez znaczenia dla tej oceny sg twierdzenia

powddek i przedstawiane w toku postepowania na ich poparcie dowody,



ze nabywcy wyrobéw pozwanych skfadali reklamacje spétce ,L”. Mozliwosé
wprowadzenia w btgd dotyczy bowiem chwili, w ktorej klient dokonuje wyboru

produktu.

Odnosnie do wyrobow oznaczonych jako 2f ([...]) biegty dokonat analizy
cech tych wyrobow z wyrobami pozwanych tylko na podstawie katalogéw i
rysunkéw. Z tej przyczyny zachodzita konieczno$¢ uzupetnienia opinii w tym
zakresie. Po analizie porownawczej wyroboéw pochodzgcych od przeciwnych stron
procesu biegly na podstawie ogolnego wrazenia stwierdzit, sg one prawie
identyczne. Na to wrazenie nie wptywajg, zdaniem biegtego, w sposéb decydujgcy
niewielkie réznice w obu wyrobach. Pominiecie przez biegtego analizy cech
funkcjonalnych obu produktéw czynito opinie wybidrczg w kontekscie unormowania
art. 13 u.z.n.k. Dopiero na rozprawie biegty uzupetniajgco wyjasnit, ze wedtug niego
ksztatt [...] nie jest uwarunkowany jej funkcjonalnoscig. Brak szerszego
umotywowania tej tezy, jak rowniez wyjasnienia, dlaczego zblizone ksztattem i na
podstawie ,0g6lnego wrazenia” podobne, przedstawione w dokumentach ztozonych
do akt sprawy przez pozwanych wyroby innych producentéw réznig sie, powoduje,
ze wnioski biegtego nie poddajg sie weryfikacji. Bieglty nie wyjasnit takze, dlaczego
w sytuacji, gdy w jego ocenie pozostate przedmioty (bedace tak jak [...] elementami
systemu [...]), oznaczone w pkt 2g-2i, sg typowymi rozwigzaniami technicznymi,
réwniez sama [...] nie jest w istocie rozwigzaniem o charakterze stricte technicznym.
Biegly w swojej ocenie odwotat sie przy tym do ,ogdlnego wrazenia”, istotnego z
punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na wzér przemystowy (art. 104
p.w.p.), nie odpowiadajacego za$ przyjetemu w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. kryterium,
jakim jest kopiowanie zewnetrznej postaci produktu. W konsekwencji uznat za mato
istotng kapitalng z punktu widzenia mozliwosci okreslenia jako ,identyczne” lub
.prawie identyczne”, funkcjonalnosci i stosowania obu wyrobéw kwestie ich
wymiarow, ilosci rowkéw wzdtuznych stanowigcych [...]. Istnienie wskazywanych
réznic zostato jednak przez biegtego potwierdzone. Do tego tylko w istocie
sprowadza sie warto$¢ dowodowa tej opinii, poniewaz pozostate zawarte w nigj
twierdzenia i wnioski, wobec opisanych powyzej mankamentéw, nie mogg byc¢
zaakceptowane. Konsekwencjg ograniczenia przez biegtego analizy porownawczej

jedynie do zewnetrznych aspektdéw wizualnych przedmiotow byt brak wskazania



przez biegtego charakterystycznych elementéw formy produktu powddek, ktére
obligowatyby pozwanych do odpowiedniego oznakowania swojego produktu.
Wypowiadajgc sie co do mozliwej konfuzji biegty przyjat model widzenia
zorientowanego uzytkownika, nie zas docelowego odbiorcy produktéw, ktdérym sg
profesjonalisci — [...]. Ci zas mogg, w ocenie Sadu, rozpozna¢ wyroby obu stron w
sytuacji, gdy samg posta¢ zewnetrzng produktéw rdéznicuje funkcjonalna cecha
ilosci [...], w ktorych umieszczane sg [...]. Poza tym, oba wyroby roznig sie
szerokoscig i nie mogg by¢ stosowane do [...] o tym samym przekroju.

Za powyzszg tezg przemawiajg rowniez zeznania swiadkow.

Celem ostatecznego wyeliminowania watpliwosci co do ryzyka konfuzji Sad
Apelacyjny, z urzedu, dopuscit dowdd - z opakowania [...] produkowanych przez
pozwanych, ktére, oferowane do hurtowej sprzedazy w zbiorczych opakowaniach,
posiadajg dodatkowo oznaczenia indywidualne w postaci folii z nadrukiem nazwy

fantazyjnej firmy pozwanych na catej dtugosci pojedynczego [...].

Nie da sie, bez potrzeby odwotywania sie do wiadomosci specjalnych
biegtego (art. 278 § 1 k.p.c.), zaakceptowac twierdzenia, ze wykonanie [...], ktérego
zewnetrzna postac rézni sie od wyrobu powddek rozmiarami i ksztattem elementu
szczytowego, co warunkuje takze odmienne przeznaczenie i funkcjonalnosé, jest
nasladownictwem polegajgcym na wytworzeniu takiego samego wyrobu w
rozumieniu art. 13 § 1 u.z.n.k. Z tych wzgledéw nie byto podstaw do przyjecia, ze
pozwani dopuscili sie czynu nieuczciwej konkurencji co do wyrobu oznaczonego
jako 2f.

Nie bytlo podstaw do uwzglednienia powoddztwa w czesci zawierajgcej
roszczenia wywodzone na podstawie przepisow pr. aut. dotyczgcych wyrobu 2f,
gdyz Sad Apelacyjny nie dostrzegt istotnego elementu indywidualnosci
i oryginalnosci, ktéry pozwalatby na przyjecie, ze chodzi o utwér w rozumieniu
prawa autorskiego. Poza ogolnikowag, szerzej nieuzasadniong tezg o ,nowym,
oryginalnym ksztalfcie rgczki”, nie wyjasnit tego rowniez biegly w swojej opinii.
Sad drugiej instancji ocenit, ze ze wzgledu na podang przez biegtego argumentacje
I przyjete zatozenia metodologiczne, opinia w tej czesci jest catkowicie nieprzydatna
dla rozstrzygniecia sprawy. W tym stanie rzeczy, uznat, ze okolicznosc¢ ta, objeta
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ciezarem dowodu powddek (art. 6 k.c.), nie zostata przez nie udowodniona. Sad nie
miat zas obowigzku dalszego poszukiwania z urzedu, wobec braku inicjatywy
samych zainteresowanych, dowodow, ktére pozwolityby na wykazanie stusznosci
zajmowanego przez nie stanowiska procesowego. Wyrdéb w [...] korzystat z ochrony,
do czasu uniewaznienia swiadectwa ochronnego, jako wzoér uzytkowy, zatem
rozwigzanie o charakterze stricte technicznym. W takiej postaci, z jakg powddki
wigzg ochrone prawno-autorska, zostat opisany w zastrzezeniach ochronnych oraz
przedstawiony na przedtozonym w zwigzku z rejestracjg rysunku. Zakres ochrony
prawno-autorskiej jest odmienny, obejmuje bowiem konkretng, zewnetrzng postac
ucielesnienia wzoru uzytkowego, ktorg poza elementami sktadajgcymi sie na samo
rozwigzanie techniczne, powinny wyréznia¢c dodatkowe cechy Swiadczgce o
nowosci i oryginalnosci, dostatecznie indywidualizujgce go, odrézniajgce od innych
wytworow o tym przeznaczeniu. Dowody przeprowadzone w postepowaniu nie
pozwalajg na ich wskazanie, a tym samym przyjecie, ze mamy do czynienia z

utworem w rozumieniu ustawy prawo autorskie.

Uwzgledniajgc powyzsze, Sgd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

uwzglednit apelacje i zmienit zaskarzony wyrok Sadu pierwszej instancji.

Wyrok Sadu Apelacyjnego zostat zaskarzony w catosci skargg kasacyjng
whiesiong przez powddki. W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398° § 1 pkt 1 k.p.c.

zZarzucono naruszenie:

a) art. 96 p.w.p. w zwigzku z § 8 i § 16 rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgtoszen wynalazkéw i wzorow uzytkowych przez jego btedng wyktadnie,
polegajgcg na uznaniu, iz pozwani nie wykorzystali w produkowanych
towarach istotnych elementow zastrzezenia ochronnego w zakresie
dotyczgcym zastrzezonego na rzecz powodek prawa ochronnego na wzor

uzytkowy;

b) art. 13 ust. 1 u.z.n.k. przez jego btedng wyktadnie polegajgcg na uznaniu,
ze o0 mozliwosci wprowadzenia w btgd Swiadczg wylgcznie okolicznosci
istniejgce  w chwili wyboru przez klienta towaru (bez uwzglednienia

pozniejszych faktow i okolicznosci), a takze poprzez przyjecie, iz aby ziscity
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sie przestanki odpowiedzialnosci z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. klient wykryc

powinien btad w chwili wyboru produktu.

W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398° § 1 pkt 2 k.p.c. powddki zarzucity

naruszenie przepisow:

a) art. 278 w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego
rozwazenia materialtu dowodowego, co skutkowato wydaniem przez Sad
drugiej instancji rozstrzygniecia z pominieciem tresci opinii biegtego, a tym
samym z pominieciem wiedzy specjalistycznej w zakresie rozstrzygniecia
sprawy;

b) art. 227 i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 253 i art. 278 k.p.c. w zw. 391 i art.
386 § 4 k.p.c., poprzez nie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
przez Sad Okregowy pomimo uznania za nieprzydatng wydang w sprawie
opinie biegtego, co w konsekwencji doprowadzito do pominiecia niezwykle
istotnego w sprawie dowodu w postaci opinii biegtego i orzeczenia przez Sad
Il instancji z pominieciem tego dowodu i wiedzy specjalistycznej w zakresie

rozstrzygniecia sprawy.

Powddki wniosty o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy

Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzié, ze ze wzgledu na tres¢ art. 398°
§ 3 k.p.c. zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie moze by¢ w ogdle przedmiotem
kontroli kasacyjnej. W konsekwencji Sad Najwyzszy nie moze poddaé kontroli
poprawnosci samej oceny dowoddéw, w tym dowodu z opinii biegtego dokonanej
przez Sad Apelacyjny. Przedmiotem kontroli moze by¢ natomiast zarzut naruszenia
art. 278 k.p.c.

W poprzednim, wydanym w sprawie, wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia
11 marca 2010 r. przesgdzono, ze ustalenie faktéw niezbednych do oceny
zasadnosci dochodzonych przez powodow roszczen wymagato wykorzystania
w sprawie wiadomosci specjalnych. W toku ponownego rozpoznania sprawy zostat
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przeprowadzony dowod z opinii biegtego, ktéra zostata uznana za wiarygodna
przez Sad pierwszej instancji, natomiast zostata negatywnie oceniona przez
Sad drugiej instancji przy uwzglednieniu innych dowoddéw przeprowadzonych
w sprawie. Sad drugiej instancji ocenit, Ze opinia bieglego oceniana
z uwzglednieniem ustnych wyjasnien ziozonych przez biegtego jest dotknieta
wieloma btedami, tj. jest wybiorcza i oparta na niewtasciwej metodzie badan i przez
to nieweryfikowalna (przez przyjecie w odniesieniu do wyrobow oznaczonych
w pozwie jako 2f, ze przedmiotem badan byt tylko wizualny obraz produktow, nie
za$ analiza ich cech technicznych); zawiera sprzecznosci pomiedzy przyjetymi
ostatecznie zatozeniami a sformutowanymi wnioskami (w zakresie stwierdzenia
réznic w wyrobach stron dotyczacych [...] oraz odmowy nadania waloru istotnosci
tym elementom roznicujgcych); przyjmuje btedne kryterium ,ogdlnego wrazenia”
istotnego z punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na wzor przemystowy
(art. 104 p.w.p.), nie za$ przyjete w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. kryterium, jakim jest
kopiowanie zewnetrznej postaci produktu (tzw. niewolnicze nasladownictwo);
przyjmuje btedny model widzenia zorientowanego uzytkownika zamiast docelowego
odbiorcy, ktérym sg profesjonalisci (odnosnie do oceny mozliwosci konfuzji badanej
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 u.z.n.k.), wreszcie przyjmuje btednie zatozenia cech
nowos$ci i oryginalnosci (w zakresie oceny ksztaltu na podstawie przepiséw
o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych) dokonane za pomocg metody
porownania, co czyni opinie catkowicie nieprzydatng dla rozstrzygniecia.
Konsekwencjg takiej oceny opinii biegtego przez Sad drugiej instancji w konfrontacji
z innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie, byto dokonanie przez ten Sad
samodzielnych ustalen spornych faktéw iich oceny prawnej przy uwzglednieniu
fragmentéw negatywnie zweryfikowanej tresci opinii biegtego wzglednie przyjecie,
iz wobec takiej tresci, nieprzydatnej dla rozstrzygniecia sprawy opinii, powodow na
podstawie art. 6 k.c. obcigzajg negatywne konsekwencje nieudowodnienia faktéw
wykazywanych za pomocg opinii biegtego. Tak umotywowanego stanowiska Sadu

drugiej instancji nie sposob zaaprobowac.

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., w wypadkach wymagajgcych wiadomosci
specjalnych sad po wystuchaniu wnioskéw stron co do liczby biegtych i ich wyboru

moze wezwac jednego lub kliku bieglych w celu zasiegniecia ich opinii. Ustalenie
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spornego faktu wymagajgcego wykorzystania wiadomosci specjalnych wymaga
dopuszczenia przez sgd dowodu z opinii biegtego, gdyz jego ustalenie nie jest
mozliwe na podstawie innych dowodow. Sporzgdzona opinia biegtego, jak
prawidtowo przyjat Sad Apelacyjny, podlega ocenie - przy uwzglednieniu art. 233
§ 1 k.p.c. - na podstawie wiasciwych dla jej przedmiotu kryteriow zgodnosci
z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegtego, podstaw
teoretycznych opinii, a takze sposobu motywowania oraz stopnia stanowczosci
wyrazanych w niej wnioskow (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 7 listopada
2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, nr 4, poz. 64). Trafnie tez argumentowat Sad
Apelacyjny, ze zadaniem biegtego jest udzielenie sagdowi, na podstawie
posiadanych wiadomosci fachowych i doswiadczenia zawodowego, informacji
i wiadomosci specjalnych niezbednych do ustalenia i oceny okolicznosci sprawy,
a sad nie jest zwigzany opinig biegltego w zakresie jego wypowiedzi odnosnie do
zastrzezonych do wytgcznej kompetencji sadu, kwestii ustalenia i oceny faktow
oraz sposobu rozstrzygniecia sprawy (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia
6 lutego 2003 r., IV CKN 1763/00, nie publ.). Jednakze, sad w odniesieniu do
dowodu z opinii biegtego ma obowigzek oceni¢, czy dowdd ten ze wzgledu na
swojg tres¢, zakres, poziom merytoryczny, przyjeta przez biegtego metodologie,
kompletnos¢ odniesienia sie do zgromadzonego materiatu dowodowego i przyjete
na jego podstawie zatozenia, jest dowodem przydatnym dla rozstrzygniecia sprawy.
W sytuacji, gdy wedtug oceny sadu opinia biegtego opiera sie na btednych
zatozeniach metodologicznych, sprzecznych z majgcymi zastosowanie do jej
wydania przepisami prawa, niekompletnych badz wadliwych zatozeniach
faktycznych, jest niespdjna, bgdz zawiera btedy logiczne, wzglednie zawiera
niepoddajgce sie ocenie wnioski, co prowadzi do konkluzji, ze opinia ta jest
nieprzydatna dla rozstrzygniecia sprawy, sgd powinien dopusci¢ dowdd z opinii
innego biegtego. Negatywnie zweryfikowana opinia biegtego nie prowadzi bowiem
do mozliwosci dokonania przez sad meriti wtasnych ustalen faktycznych
wymagajgcych  wykorzystania wiadomosci specjalnych  przy  wybidérczym
wykorzystaniu negatywnie ocenionej opinii biegtego. Ponadto w takiej sytuacji nie
mozna negatywnymi skutkami, w tym wynikajgcymi z art. 6 k.c., wadliwie

przeprowadzonego dowodu obcigzaé strony, co moze nastgpic tylko wéwczas, gdy
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w sprawie wymagajgcej wiadomosci specjalnych, w ktérych dowod z opinii biegtego
zostat dopuszczony, zostanie sporzgdzona rzetelna opinia biegtego. Nalezy miecC
przy tym na uwadze, ze ocena Sgdu drugiej instancji o wadliwosci sporzgdzonej
w sprawie opinii bieglego zostata przedstawiona dopiero po ogtoszeniu
zaskarzonego wyroku. Strona powodowa, dla ktorej byty korzystne wnioski zawarte
w opinii biegtego, negatywnie zweryfikowanej przez Sgd Apelacyjny, musiataby
ztozy¢ wnioski dowodowe o powotanie w sprawie nowego biegtego, niejako
antycypujgc przysztg oceng Sadu drugiej instancji ujawniang dopiero po ogtoszeniu
wyroku tego Sagdu. W konsekwencji obowigzkiem Sadu, ktéry przed wydaniem
orzeczenia w sprawie stwierdzit nieprzydatnos¢ dla rozstrzygniecia sprawy
sporzgdzonej w sprawie opinii biegtego, byto dopuszczenie dowodu z opinii innego
biegtego. Z tych wzgledéw za uzasadniony nalezy uznac zarzut naruszenia art. 278
§ 1 k.p.c., ktére miato istotny wptyw na wynik sprawy, gdyz rozstrzygniecie Sgdu
Apelacyjnego byto nastepstwem dokonania przez ten Sgd okreslonych ustalen
faktycznych wymagajgcych wiadomosci specjalnych, mimo nieprzeprowadzenia
w sprawie dowodu z opinii biegtego sgdowego przydatnego dla rozstrzygniecia
sprawy, nadto wyciggniecia wobec strony powodowej negatywnych konsekwencji
wynikajgcych z art. 6 k.c. uzasadnionych tym, iz dopuszczony przez sgd dowod

z opinii biegtego okazat sie nieprzydatny dla rozstrzygniecia sprawy.

Za nieuzasadniony natomiast nalezy uznaé zarzut naruszenia art. 227 i art.
232 k.p.c. w zw. z art. 253 i art. 278 k.p.c. w zw. 391 i art. 386 § 4 k.p.c., poprzez nie
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sgd Okregowy pomimo
uznania za nieprzydatng wydang w sprawie opinie biegtego. Niepodzielenie przez
Sad Apelacyjny oceny dowoddw Sadu pierwszej instancji oraz dokonanych przez ten
Sad ustalen faktycznych nie jest przyczyng, ktéra w my$l art. 386 § 4 k.p.c.
uzasadniataby uchylenie zaskarzonego apelacjg wyroku Sgdu pierwszej instancji
i przekazanie sprawy temu Sadowi do ponownego rozpoznania. Wydanie wyroku
kasatoryjnego przez sad drugiej instancji, w mys| powotanego wyzej przepisu, moze
bowiem nastgpi¢ jedynie wéwczas, gdy sad pierwszej instancji nie rozpoznat istoty
sprawy albo wydanie orzeczenia wymaga przeprowadzenia postepowania
dowodowego w catosci. Zadna z tych przestanek okreslonych w art. 386 § 4 k.p.c.

nie dotyczy sytuacji, ktéra miata miejsce w sprawie. Sad drugiej instancji moze bez
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koniecznosci uchylania orzeczenia sgdu pierwszej instancji dokona¢ odmiennej
oceny dowodow i na tej podstawie dokona¢ witasnych ustalen faktycznych, jak
rowniez moze przeprowadzi¢ uzupetniajgce postepowanie dowodowe, obejmujgce

takze powtdérzenie dowodow dopuszczonych juz przed sgdem pierwszej instanciji.

Za niezasadny nalezy réwniez uzna¢ zarzut naruszenia art. 96 p.w.p.
w zwigzku z § 8 i § 16 rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 wrzesnia
2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkow i wzorow
uzytkowych wskutek ich wadliwej wykfadni. Nalezy podzieli¢ stanowisko Sgdu drugiej
instancji, ze zakres przedmiotowy prawa ochronnego, ktéry zgodnie z art. 96 p.w.p.
okreslajg zastrzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru uzytkowego,
obejmujg czes¢ znamienng oraz czes¢ nieznamienng, o ktérych mowa w § 8 ust. 1
w zw. z § 16 ust. 1 rozporzadzenia. Przepis art. 96 p.w.p. nie réznicuje bowiem
zakresu przedmiotowego prawa ochronnego od rodzaju zastrzezen ochronnych
(por. wyrok NSA z 28 lutego 2007 r., Il GSK 272/06, nie publ. oraz wyroki WSA
w Warszawie: z dnia 25 maja 2006 r., VI SA/Wa 657/06 i z dnia 17 czerwca 2011 r.,
VI SA/Wa 333/11, nie publ.). Kazda z czesci zastrzezen nie ma samodzielnego
znaczenia prawnego. Dopiero zestawienie wszystkich cech okreslonych w czesci
znamiennej iczesci niezamiennej zastrzezen ochronnych okresla cechy wzoru
uzytkowego jako nowego i uzytecznego rozwigzania o charakterze technicznym
dotyczgcego ksztattu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci (art. 94
p.w.p.). Prawidtowo przyjat takze Sad Apelacyjny, ze wsrdéd zastrzezeh ochronnych
nie mozna wyrozni¢ zastrzezen o charakterze istotnym i nieistotnym ze wzgledu na
brak przepisu, ktory czynitby i definiowat taki podziat zastrzezeh ochronnych. W
konsekwencji wszystkie zastrzezenia ochronne majg charakter istotnych. Ocena
prawidtowosci zastosowania wskazanych wyzej przepisow przez Sgd Apelacyjny
byta jednak niemozliwa w postepowaniu kasacyjnym ze wzgledu na brak pewnej
podstawy faktycznej rozstrzygniecia, co wynikalo z uwzglednienia zarzutu

naruszenia art. 278 § 1 k.p.c.

Uzasadniony byt natomiast zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Sad
Apelacyjny prawidtowo przyjat, ze o mozliwosci wprowadzenia w bigd klientow
Swiadczg okolicznosci istniejgce w chwili nabywania przez klienta produktu.

Z tej przyczyny istotne dla oceny mozliwosci wystgpienia konfuzji sg oznakowania
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nie tylko samego produktu, ale rowniez opakowan, w ktorych jest on oferowany
w sprzedazy. W powotanym przez Sad drugiej instancji wyroku Sgdu Najwyzszego
z dnia 11 lipca 2002 r., | CKN 1319/00 (OSNC 2003, nr 5, poz. 73) przyjeto,
Ze wyczerpujgce i wyrazne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz
trwate  umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na  produkcie
wprowadzanym do obrotu wytgcza mozliwos¢ wywotania btedu zaréwno co do
tozsamosci producenta, jak i produktu. Sgd Apelacyjny, powotujgc sie na cytowane
orzeczenie Sgdu Najwyzszego, btednie jednak zinterpretowat, ze stanowisko zajete
w tym wyroku wyklucza uznania za istotnych dla oceny istnienia przestanek
okreslonych w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. zachowan klientéw juz po nabyciu produktu,
w szczegolnosdci - na co wskazywali powodowie - Zze zgtaszali sie do nich
z reklamacjami klienci, ktorzy nabyli produkty pozwanych. Wykrycie btedu co do
tozsamosci producenta lub produktu moze bowiem nastgpi¢ po nabyciu produktu,
co moze stanowi¢ jeden z dowodoéw na mozliwos$¢ konfuzji, o ktérej mowa w art. 13

ust. 1 u.z.n.k.

Z tych wzgledéw na podstawie art. 398" § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw.

z art. 391 § 1 i art. 398! k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.
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