Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r., Il CKN 969/00

Naruszenie prawa wytacznego do wzoru zdobniczego zachodzi réwniez
w wypadku tak znacznej zbieznosci cech przedmiotéw, ze postacie ich

przedstawiajg sie pod wzgledem estetycznym niemal identycznie.

Sedzia SN Mirostawa Wysocka (przewodniczgcy, sprawozdawca)
Sedzia SN Barbara Myszka
Sedzia SN Tadeusz Zyznowski

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa ,E.”, spétki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w |. przeciwko Adamowi F., wiascicielowi Zaktadu Tworzyw
Sztucznych ,S.P.” w L. 0 ochrone praw z rejestracji wzoru zdobniczego i czyn
nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 10 lipca 2002 r. na
rozprawie kasacji pozwanego od wyroku Sgdu Apelacyjnego w todzi z dnia 27
stycznia 2000 r.

oddalit kasacje.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 1999 r. Sad Okregowy w t.odzi, uwzgledniajgc
powodztwo LE.”, spoétki z.0.0. L., nakazat pozwanemu Adamowi F. — wiascicielowi
Zaktadéw Tworzyw Sztucznych ,S.P.” w L. zaniechanie naruszania praw
wylgcznych powoda wynikajgcych z rejestracji przez Urzad Patentowy RP pod
numerem (...) wzoru zdobniczego ,Zbiornika ptuczgcego miski ustepowej” przez
wstrzymanie produkcji i wprowadzania do obrotu kopii tegoz zbiornika ptuczacego,
wycofanie z sieci sprzedazy hurtowej i detalicznej kopii tego zbiornika, wstrzymanie
jakiejkolwiek reklamy tego produktu oraz ztozenie w ogolnopolskim wydaniu
,Gazety Wyborczej” i ,Zycia” o$wiadczenia o popetieniu czynu nieuczciwej
konkurenciji polegajgcego na nasladowaniu gotowego produktu powoda, a takze

wyrazenia ubolewania i zobowigzania sie do nienaruszania praw w przyszitosci.



Ustalenia faktyczne i ocene prawng Sadu pierwszej instancji zaaprobowat Sad
Apelacyjny w todzi, wyrokiem z dnia 27 stycznia 2000 r. oddalit apelacje
pozwanego, dokonujgc nastepujgcych ustalen.

W dniu 22 sierpnia 1994 r. powdd uzyskat Swiadectwo ochronne na wzoér
zdobniczy zbiornika ptuczgcego miski ustepowej; prawo to trwa od dnia 9 lipca
1992 r. Pozwany ma od dnia 20 stycznia 1993 r. swiadectwo ochronne na wzor
uzytkowy ,ptuczka ustepowa dolna”. W toczacych sie z udziatem stron
postepowaniach przed Urzedem Patentowym oddalono wnioski pozwanego o
uniewaznienie prawa ochronnego na wzor zdobniczy powoda oraz o ustalenie, ze
produkcja pozwanego nie jest objeta prawem ochronnym na wzoér zdobniczy
powoda.

Produkt pozwanego nie rézni sie od produktu powoda w zakresie trzech cech
— przednia sciana i przednia czes¢ pokrywy sg tukowate, naroza zaokraglone,

w prawym dolnym rogu znajduje sie klawisz. Cechg roznigca te produkty jest ksztatt
tylnej czesci pokrywy, produkt powoda ma bowiem ptytkie owalne wgtebienie
réwnolegte, a produkt pozwanego — wgtebienie potkoliste prostolinijne. Roznica ta
nie jest znaczaca i odrézniajgca produkt pozwanego od produktu powoda,
pozostaje bez wptywu na ogdlny wyglad i wrazenie, jakie wywotuje u odbiorcy.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego, do stwierdzenia naruszenia prawa do wzoru
zdobniczego nie jest konieczne, aby obydwa poréwnywane przedmioty byty
identyczne w zakresie wszystkich cech wyszczegdlnionych w zastrzezeniu
ochronnym wzoru zdobniczego. Ocena w zakresie naruszenia tego prawa
wytgcznego dokonywana jest na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzoréw zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45),
przy uwzglednieniu odpowiednio stosowanych przepiséw o wzorach uzytkowych,
zawartych w ustawie z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jedn. tekst:
Dz.U. 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. — dalej "u.wynal."). Odpowiednie stosowanie
tych przepiséw do wzoréw zdobniczych wymaga, w ocenie Sadu Apelacyjnego,
uwzglednienia specyfiki wzoréw zdobniczych oraz ich cech charakterystycznych
wynikajgcych z definicji wzoru zdobniczego zawartej w § 1 rozporzgdzenia. Istote
wzoru zdobniczego stanowi (przejawiajgca sie w ksztatcie, wiasciwosciach
powierzchni, uktadzie linii, rysunku lub barwie) postaé przedmiotu, nadajgca mu

swoisty i oryginalny wyglad i zmierzajgca do celéw estetycznych.



Przy ustaleniu, ze produkt pozwanego jest niemal tozsamy z produktem
chronionym oraz ze jedyny element roznigcy nie ma wptywu na posta¢ przedmiotu,
jego wyglad i wrazenie estetyczne, zachodzi podstawa do uznania, ze pozwany
dopuscit sie naruszenia prawa wytgcznego powoda.

Sad Apelacyjny argumentowat ponadto, ze ochrona wynikajgca z rejestracji
wzoru zdobniczego stataby sie iluzoryczna, gdyby kazdy produkt, nawet wizualnie
niemal identyczny z produktem chronionym, mogt by¢ wprowadzany bez przeszkéd
do obrotu tylko ze wzgledu na roznice co do jednego szczegotu, chocby
pozostawata ona bez wptywu na postac¢ przedmiotu.

Te wzgledy sktonity Sgd Apelacyjny do uznania, ze powodowi przystuguje
ochrona przewidziana w art. 57 u.wynal.

Sad Apelacyjny ocenit jako bezpodstawny zarzut pozwanego naruszenia
przez Sad pierwszej instancji art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 — dalej "u.z.n.k."). W
odroznieniu od ochrony wynikajgcej z rejestracji wzoru zdobniczego, ktéra ma
charakter bezwzgledny i jest niezalezna od sposobu skopiowania zewnetrznej
postaci produktu oraz od mozliwosci wprowadzenia klientéw w btgd co do
tozsamosci producenta lub produktu, przestankg zastosowania wymienionego
przepisu jest stwierdzenie tej okolicznosci. Przestanka ta zostata spetniona, produkt
pozwanego moze bowiem wprowadzac¢ w btad co do zrodta pochodzenia towaru,
bedgc niemal identycznym z produktem powoda i réznigc sie oden tylko jednym
szczegotem, nie stanowigcym elementu wyrdzniajgcego i nie wptywajgcym na jego
wyglad. Z tego wzgledu dziatanie pozwanego stanowito czyn nieuczciwe;j
konkurenciji, uzasadniajgcy udzielenie powodowi ochrony takze na podstawie art.
18 u.z.n.k.

Kasacje od wyroku Sgdu Apelacyjnego pozwany opart na podstawie
naruszenia prawa materialnego (art. 393" pkt 1 k.p.c.). Skarzacy zarzucit ,wadliwy
wyboér normy prawnej”’, tj. § 11 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie ochrony wzoréw
zdobniczych w zwigzku z art. 16 ust. 3 u.wynal. zamiast prawidtowo § 11 ust. 1
rozporzgdzenia w zwigzku z art. 80 ust. 3 u.wynal., a takze btedng wyktadnie
polegajgca na przyjeciu, ze produkt podobny do chronionego wzorem zdobniczym,
ale nie wypetniajgcy wszystkich cech zastrzezonych w decyzji Urzedu

Patentowego, ,narusza prawa chronionego wzoru zdobniczego”.



Skarzacy zarzucit ponadto naruszenie prawa materialnego przez btedng
wyktadnie art. 13 ust. 1 u.z.n.k., polegajgcg na uznaniu, ze produkt podobny do
oryginatu mozna uznac¢ za skopiowany. Wedtug pozwanego, dla uznania jego
dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji konieczne bytoby stwierdzenie
skopiowania produktu powoda przy uzyciu technicznych srodkéw reprodukcji. Przez
kopiowanie, wedtug skarzgcego, mozna rozumiec jedynie nasladownictwo
zewnetrznej postaci produktu uzyskane np. przez sporzadzenie odlewu lub
kalkowanie.

W konkluzji skarzgcy wnidst o zmiane wyrokéw Sgdow obu instancji i
orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powddztwa, ewentualnie o
uchylenie tych wyrokéw i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi
Okregowemu.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

W zakresie oceny roszczen wywodzonych z prawa wytgcznego wynikajgcego
z ochrony wzoru zdobniczego, Sad Apelacyjny zastosowat prawidtowo przepisy
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony
wzoréw zdobniczych oraz ustawy z 1972 r. o wynalazczosci. Obydwa te akty
prawne stracity moc z dniem 21 sierpnia 2001 r., tj. w dacie wejscia w zycie ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. 2001, Nr 49,
poz. 508). Utrata mocy ustawy o wynalazczosci nastgpita bezposrednio na
podstawie art. 326 ust. 1 wymienionej ustawy. Wraz z jej uchyleniem utracito moc
rozporzgdzenie z 1963 r., wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.
142 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156) i
zachowane w mocy na podstawie art. 125 ust. 3 u.wynal. Stosownie do art. 315 ust.
11 2 Prawa wiasnosci przemystowej, do pozostajgcych w mocy praw w zakresie
wzorow zdobniczych stosuje sie przepisy dotychczasowe, ktére majg zastosowanie
réwniez do stosunkéw prawnych powstatych przed dniem wejscia w zycie
ustawy. (...)

Bezpodstawny i nieadekwatny do przyjetych podstaw prawnych
rozstrzygniecia jest zarzut zastosowania przez Sad wadliwej normy prawnej — art.
16 ust. 3 zamiast art. 80 ust. 3 u.wynal. Rozporzadzenie w sprawie ochrony wzoréw
zdobniczych w § 11 ust. 1 odsyta w sprawach w nim nie unormowanych do
odpowiedniego stosowania przepisow dotyczacych wzorow uzytkowych. Nietrafnie

zarzucit skarzgcy, ze Sad btednie przyjgt za podstawe rozwazan przepis dotyczgcy



wynalazku (art. 16 u.wynal.) zamiast przepisu dotyczgcego wzoru uzytkowego (art.
80 u.wynal.). Z uzasadnienia Sgdu Apelacyjnego jednoznacznie wynika, ze przyjat
on, iz odpowiednie zastosowanie do wzorow zdobniczych majg przepisy o wzorach
uzytkowych. Wzmianka o art. 16 ust. 3 u.wynal. zawarta zostata w ogolnych
rozwazaniach Sadu, w ktérych wskazat, ze nawet w odniesieniu do wynalazkéw
wyrazane sg niekiedy watpliwosci dotyczgce wymogu petnej zbieznosci wszystkich
cech zastrzezonych przy badaniu nowosci, czy naruszenia praw z patentu. Zarzut
pozwanego o przyjeciu tego przepisu za podstawe orzeczenia nie moze sie obroni¢
w konfrontaciji z tresScig uzasadnienia zaskarzonego wyroku. Skarzgcy pominat, ze
co do zakresu przedmiotowego ochrony, regulacje zawarte w wymienionych
przepisach sg analogiczne. Akcentujgc w swych zarzutach, ze patentu udziela sie
na rozwigzania o charakterze technicznym, skarzgcy pomingt rowniez, ze wzorem
uzytkowym jest takze rozwigzanie o charakterze technicznym (odpowiednio art. 10 i
77 u.wynal.).

Te niedostatki argumentacji skarzgcego majg jednak znaczenie drugorzedne,
0 bezpodstawnosci omawianego zarzutu przesgdza bowiem fakt, ze zarzucono
Sadowi btedne zastosowanie przepisu, ktéry nie stanowit podstawy orzeczenia.

Skarzacy nie odnidst sie bezposrednio do rzeczywistej podstawy
rozstrzygniecia i argumentacji Sadu, ktéry przyjat, ze definicja wzoru zdobniczego,
zawarta w § 1 rozporzadzenia z 1963 r., okres$lajgca charakter i istote tego wzoru,
ma istotne znaczenie przy ustaleniu sposobu ,odpowiedniego” stosowania
przepisow o wzorach uzytkowych. Formutujgc przytoczony na wstepie zarzut
btednej wyktadni, skarzgcy nie wskazat innych — poza art. 16 ust. 3 i art. 80 ust. 3
u.wynal. — przepisoéw, do ktoérych miatby sie on odnosi¢. Skarzgcy, koncentrujgc sie
wytgcznie na kwestii przedmiotowego zakresu prawa do wzoru uzytkowego,
wyznaczanego przez zastrzezenia ochronne zawarte w opisie wzoru, nie
przedstawit kontrargumentéw w stosunku do wyktadni przyjetej przez Sad.
Podtrzymat jedynie swg, prezentowang w dotychczasowym postepowaniu teze, ze
zarowno w wypadku wzoru uzytkowego, jak i wzoru zdobniczego, o naruszeniu
prawa ochronnego mozna mowic tylko w wypadku identycznosci wszystkich cech
ujetych w zastrzezeniach ochronnych.

Sad Apelacyjny trafnie zauwazyt, Zze istotna réznica pomiedzy wzorami

uzytkowymi i zdobniczymi polega na tym, iz w pierwszym wypadku chodzi o zespot



cech technicznych (rozwigzanie o charakterze technicznym), a w drugim — o postac¢
przedmiotu (rozwigzanie o charakterze estetycznym).

Z definicji wzoru zdobniczego, zawartej w § 1 rozporzadzenia z 1963 r.,
wynika, ze przedmiotem ochrony jest ,postaé przedmiotu” W istocie pokrywa sie to
z pojeciem ,wygladu” przedmiotu, okreslenie ,cel estetyczny”, ktérym takze
postuguje sie ten przepis, odnosi sie bowiem do efektéw, ktére majg nadawac
przedmiotowi okreslony wyglad, a nie do tych, ktére dotyczg jego cech uzytkowych.
Dlatego Sad trafnie przypisat istotne znaczenie przedmiotowi jako ,catosci” (catej
postaci przedmiotu), gdyz ona decyduje o jego ,wygladzie” i wrazeniu estetycznym,
jakie wywiera na odbiorcy.

Bezwzgledny charakter prawa wytgcznego, ktérym jest prawo ochronne do
wzoru zdobniczego, oznacza wytgczenie tego dobra spod wszelkiej ingerencji
innych osob. Bez watpienia ingerencje takg stanowi petne odtworzenie
(reprodukcja) wzoru przy wytwarzaniu i rozpowszechnianiu okreslonych
przedmiotow. Kwestig bardziej ztozong jest, czy takg niedozwolong ingerencjg jest
réwniez czesciowe odtworzenie wzoru, czyli stosowanie wzoru w nieco tylko
zmodyfikowanej postaci. Taka posta¢ korzystania z wzoru zdobniczego, a wiec
nasladownictwo, jest uznawana za niedozwolone wkroczenie w sfere cudzego
prawa wytgcznego. Nasladownictwo zaktada decydujgcy wptyw prototypu, dlatego
stwierdza sie je na podstawie wystepowania podobienstw, a nie roznic pomiedzy
przedmiotami. Wystepowanie pewnych réznic nie wyklucza nasladownictwa, co
wiecej — jak zauwaza sie w piSmiennictwie — czesto roznice te sg wprowadzane
wiasnie w celu zamaskowania nasladownictwa. Jednoczesnie jednak sam fakt
istnienia podobienstwa nie przesgdza o nasladownictwie z tego chocby wzgledu, ze
pewne podobienstwa sg nieuniknione. Dlatego stwierdzenie nasladownictwa
wymaga w kazdym konkretnym wypadku szczegétowej, zindywidualizowanej oceny,
ktérej dokonat Sgd orzekajgcy w sprawie niniejszej.

Trafne jest wyrazone w piSmiennictwie stanowisko odrzucajgce teze, ze
zakres przedmiotowy ochrony wzoru zdobniczego wyznaczajg tacznie wszystkie
cechy wzoru wymienione w zastrzezeniach ochronnych. Teza ta bytaby nie do
pogodzenia z faktem, ze przedmiotem ochrony jest postaé przedmiotu, ogolny efekt
wizualny. Istnienie roznicy pomiedzy poréwnywanymi przedmiotami bedzie miato
znaczenie wowczas, gdy wptynie na uzyskanie innego efektu estetycznego,

odmiennego wygladu przedmiotu.



Przedstawione stanowisko pozostaje w zgodzie z dotychczasowymi,
nielicznymi wypowiedziami Sgdu Najwyzszego. W wyroku z dnia 30 wrzesnia
1963 r., Il CR 870/62 (nie publ.), wydanym jeszcze na tle przepisow rozporzadzenia
Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazkéw, wzoréw i znakow
towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384 ze zm.), Sad Najwyzszy stwierdzit, ze gdyby
kazda réznica wielkosci przedmiotu lub innych elementéw wzoru oznaczata
wprowadzenie istotnego novum, to prawo wynikajgce z zarejestrowania wzoru
bytoby iluzoryczne. W wyroku z dnia 22 listopada 1967 r., | CR 433/67 (PUG 1968,
nr 8-9, s. 285), wydanym juz pod rzgdem rozporzadzenia z 1963 r., Sgd Najwyzszy
przyjat, ze do naruszenia prawa do wzoru zdobniczego moze dojs¢ takze wtedy,
gdy istniejg pewne réznice pomiedzy przedmiotami, bowiem ,chodzi o ogdiny efekt,
0golne wrazenie, a zatem o istotne cechy wzoru zdobniczego”.

Z tego co powiedziano wynika, ze wyktadnia dokonana przez Sgd Apelacyjny
znajduje oparcie w poglgdach wyrazanych w piSmiennictwie, a takze
w orzeczeniach Sgdu Najwyzszego. Wyktadnie te — wbrew pozbawionemu
pogtebionej argumentacji zarzutowi skarzgcego — uznac nalezy za prawidtowa,
bedgcag wyrazem wiasciwego rozumienia tresci i znaczenia powotanych norm
prawnych. Prowadzi to do zaaprobowania tezy lezgcej u podstaw zaskarzonego
orzeczenia, ze identycznos¢ wszystkich cech ujetych w opisie ochronnym wzoru
zdobniczego nie jest konieczng przestankg stwierdzenia naruszenia prawa
wylgcznego. Naruszenie to zachodzi rowniez w wypadku tak znacznej zbieznosci
cech, ze postac obu przedmiotow przedstawia sie pod wzgledem estetycznym
niemal identycznie.

W tym stanie rzeczy brak podstaw do zakwestionowania stwierdzenia Sadu,
ze istniejg przestanki udzielenia powodowi ochrony na podstawie art. 57 w zwigzku
z art. 82 u.wynal., totez kasacje pozwanego w omowionym zakresie nalezato uznaé
za nieuzasadniong.

Nieuzasadniony jest takze zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Chociaz
silniejsza i skuteczniejsza ochrona prawa powoda do wzoru zdobniczego wynika z
powotanych i zastosowanych przez Sad przepisow, to przyjecie takze podstawy
wynikajgcej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co znalazto
odzwierciedlenie w tresci wyroku, wymaga odniesienia sie takze do tej kwestii.
Odniesienie to nastgpi¢ moze jedynie w tym aspekcie, jaki wynika z podstawy
kasacyjnej, skarzagcy zanegowat bowiem tylko jedng przestanke zastosowania art.



13 ust. 1 u.z.n k., twierdzgc, ze w rozumieniu tego przepisu skopiowanie
zewnetrznej postaci produktu za pomocg technicznych srodkéw reprodukcji
zachodzi tylko wéwczas, gdy imitacja cudzego produktu jest uzyskana w drodze
takiego dziatania, jak odlew, kalkowanie itp. Innymi stowy, wedtug skarzgcego,
techniczny sposodb reprodukcji ogranicza sie tylko do dziatan bezposrednio na
samym oryginale.

Z twierdzeniem tym nie mozna sie zgodzic, jezeli bowiem wykfadnia jezykowa
nie stanowi dostatecznie pewnej podstawy do formutowania stanowczych
whnioskéw, odwotac sie nalezy do wyktadni celowosciowej. Jak wskazuje sie w
piSmiennictwie, ratio legis omawianego przepisu wigze sie z niedopuszczeniem do
seryjnej produkcji wyrobéw, decydujgce znaczenie ma wiec powtarzalne
kopiowanie produktu przy uzyciu srodkéw technicznych. Oznacza to, ze zakres
zastosowania art. 13 ust. 1 u.z.n.k. nie ogranicza sie do technicznych dziatanh
podejmowanych na samym oryginale, a przepis ten stosowany by¢ moze w sytuacji
seryjnej produkcji wyrobéw, reprodukujgcej zewnetrzng postaé produktu, takze
wowczas, gdy nie powstata ona przez proste, bezposrednie skopiowanie oryginatu.
W tych sytuacjach mozna wiec mowi¢ o nasladownictwie w rozumieniu
omawianego przepisu.

Zgodzic¢ sie trzeba takze z wyrazanym w pismiennictwie poglagdem, ze nie jest
konieczne stwierdzenie identycznosci kopii z oryginatem, lecz wystarczajgcy jest tak
wysoki stopieh podobienstwa, ze przecietny nabywca, na podstawie ogdlnego i
catosciowego wrazenia, nie odroznia go od wyrobu oryginalnego. Ustalenia Sgdu w
zakresie tej przestanki nie byty w kasacji kwestionowane.

W konkluzji stwierdzi¢ trzeba bezpodstawnos¢ zarzutu btednej wyktadni
przepisu art. 13 ust. 1 u.z.n.k., a wobec niekwestionowania dalszych przestanek
zastosowania tego przepisu, zarzut jego naruszenia oceni¢ nalezato jako
bezpodstawny.

Te wzgledy uzasadniaty oddalenie kasacji, stosownie do art. 3932 § 1 k.p.c.



