Sygn. akt I ACa 372/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 18 czerwca 2014 r.

Sad Apelacyjny w Krakowie — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Andrzej Struzik
Sedziowie: SSA Stawomir Jamrég (spr.)
SSA Regina Kurek
Protokolant: sekr.sagdowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) Spolki Akeyjnej w B.

przeciwko A. S. P.(...). (...) Spolce Jawnej w C.

o zakazanie i o zlozenie oS§wiadczen

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sadu Okregowego - Sadu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt IX GC 227/10

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwote 1350 zl
(Jeden tysiqc trzysta pieédziesiqt zlotych) tytulem zwrotu kosztéow

procesu;

3. nakazuje $ciagnqé od (...) Spotki Akcyjnej w B. na rzecz Skarbu Panstwa- Sqdu Apelacyjnego w
Krakowie kwote 11838,63zt (jedenascie tysiecy osiemset trzydziesci osiem zlotych 63/100) tytulem

kosztéow sqdowych.

Sygn. akt I ACa 372/13

UZASADNIENIE



Strona powodowa (...) S.A. w B. wniosla o zakazanie stronie pozwanej A. P. J.J.M. K. Sp.j. w C. wprowadzania do
obrotu i nakazanie wycofania z obrotu :

- elementow systeméw aluminiowych (...) i (...) o wskazanych w pozwie numerach katalogowych jak i zakazanie
wprowadzania do obrotu systemow obejmujacych te elementy,

- szeSciu rodzajow uszczelek , w tym trzech chronionych w wyniku uzyskania prawa ochronnego na wzér uzytkowy.
Nadto wniosla o zakazanie pozwanemu postugiwania sie numerami katalogowymi nasladujacymi oznaczenia kodowe
powddki i wycofanie katalogdw zawierajacych kwestionowane oznaczenia a takze nakazanie pozwanemu zloZenia
odpowiedniego o$wiadczenia w Gazecie (...) i wskazanych pismach branzowych obejmujacego przeproszenie strony
powodowe za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji z upowaznieniem do ogloszenia zastepczego oraz rozesltania
do o kontrahentéw komunikatu w tym przedmiocie .

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa powolala sie na nieuczciwe dzialania pozwanej, ktora stworzyla systemy
aluminiowe do okien i drzwi w oparciu o sprawdzone elementy systemu powoda. Nasladujgc system powoda poprzez
wykorzystanie sprawdzonych elementéw systemdéw pozwana wykorzystala pozycje rynkowa powoda i dobry odbiér
produktéw przez rynek. Systemy powoda byly dotad niepowtarzalne na rynku i niekompatybilne z wyrobami innych
firm a pozwana od 2009r a pozwana bez wydatkéw, promocji dzialan marketingowych. stworzyla system podobny
i oferuje kompatybilne produkty wprowadzajac w blad odbiorcéw. Strona powodowa wskazala tez, ze dzieki temu
upodobnieniu mozliwe bylo wykorzystanie takich samych prasek i wykrojnikéw od obrobki elementéw obu systemow .
Wskazala takze , ze strona pozwana wykorzystata program kalkulacyjny(...) —C. stuzacy do kalkulacji i ulatwiajacy
zamoOwienia i wykorzystala baze danych strony powodowej. Sktadajacy zamdwienia majac wiedze o parametrach okna
na podstawie programu skalkuluje potrzebne elementy konstrukeyjne. Strona powodowa w ramach programu uzywa
dla oznaczenia elementow zblizone oznaczenia , w ktorych pokrywa sie ciag czterech cyfr dotyczacy najbardziej istnych
cech ksztaltu elementéw systemé6w aluminiowych. Strona powodowa oferuje tez identyczne lub bardzo podobne
uszczelki nasladujac w ten sposéb strone powodowa i wkraczajac takze w prawa wynikajace z rejestracji wzoréow
uzytkowych. Strona powodowa powolala sie na art. 3 ust. 1, 10 ust. 1, art. 13 16 ust. 3, 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. , art.
66, w zw. z art. 100 p.w.p. a takze art. 79 ust. 1 pkt. 1 prawa autorskiego.

Strona pozwana wniosla o oddalenie powodztwa. Pozwana podniosla, ze juz w 1998r. opracowala system profili,
prowadzi dzialalno§¢ badawcza. Seryjnie produkowana typowa zewnetrzna postaé profili przeznaczanych dla
producentéw okien i drzwi jest pochodna ich funkcjonalno$ci. Nie naruszyla ona prawa wlasnosci przemyslowej ani
tez nie dokonala czynu nieuczciwej konkurencji.

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2012r. IXGC227/10 Sad Gospodarczy w Krakowie oddalit pow6dztwo i zasgdzil od strony
powodowej na rzecz pozwanej 10000z} tytulem zwrotu kosztow procesu.

Sad Okregowy ustalil, powodowa (...) S.A. w B. powstala w 2006 roku z polgczenia dwoch innych spoétek i posiada
po polaczeniu ok. 40% udzial w rynku profili aluminiowych. Pozwana spo6lka jawna powstala w 2002 roku z
przeksztalcenia spolki cywilnej powstalej w 1998 roku. Powod oferowat wiele systeméw profili, w tym (...)1(...) (liczba
oznacza grubo$é profilu w mm). W sklad systemu profili wchodza same profile (sztangi) o dtugosci od 4 do 7 m oraz
inne elementy konieczne do wytworzenia okna lub drzwi z tych profili, tj. }aczniki stuzace do laczenia profili, zawiasy,
gniazda na klamki, szablony umozliwiajace wiercenie otwor6w w doktadnie okre$lonych miejscach, (...) (wykrojniki)
z sifownikami hydraulicznymi umozliwiajace wykrawanie tych otwor6w zamiast pracochlonnego wiercenia. Od 2009
roku pozwany wprowadza do obrotu tansze systemy (...) i (...) pod wieloma wzgledami podobne do systeméw (...)
i(...). Podobienistwo polega na tych samych podstawowych wymiarach i w wielu przypadkach podobnych ksztaltach
komoér wewnetrznych. Podobienstwo systeméw umozliwia wykonanie okna z elementéw pochodzacych z obydwu
podobnych systemoéw o grubosci 45 lub 60 mm, lecz w praktyce producenci okien i drzwi nie korzystali z tej mozliwoSci.
Brak pelnej kompatybilno$ci systemdéw sprawia, ze proby skonstruowania okna z elementéw z ré6znych systemow
bylyby pracochlonne w stopniu niweczacym ewentualne oszczedno$ci z zastapienia drozszych profili powoda tanszymi
profilami pozwanego przy wykorzystaniu innych elementéw powoda . Producent okna zlozonego z elementow



pochodzacych z réznych systemoéw nie moglby powolywaé sie na certyfikat CE (przewidziany Ustawa o systemie
zgodno$ci) uzyskany przez wytworce systemu, lecz musialby zamoéwié w jednostce certyfikujgcej wlasne badania.
Podobienstwo systeméw umozliwia takze korzystanie z narzedzi powoda przy wykonywaniu okien z profili pozwanego.
Strona powodowa zarejestrowala w Urzedzie Patentowym dwie uszczelki i uzyskala prawa ochronne na ww. wzory
uzytkowe o nr (...) oraz (...). W wyniku zlozenia wniosku przez strone pozwana o uniewaznienie przystlugujacych
stronie powodowej praw ochronnych do wzoréw uzytkowych dotyczacych uszczelek Urzad Patentowy w dniu 2 lipca
2012 roku wydal dwie decyzje uniewazniajace prawa ochronne powo6dki. Decyzje te sa nieprawomocne. Uszczelka
pozwanego oznaczona przez niego numerem katalogowym T- US, (...), (...) zawiera wzor, na ktéry powdd uzyskal
prawo ochronne nr (...) , a uszczelka TUS, (...),004 narusza prawo ochronne nr (...). Uszczelka T-US,(...), (...) nie
narusza prawa ochronnego nr (...) i nie nasladuje polozonej nizej uszczelki powoda, gdyz "promieniowo ukoénie
osadzona $cianka" nie laczy sie z podstawa "przelotowego ksztaltowego otworu". W uszczelce pozwanego podstawa ta
lezy na "Sciance podstawowej" a wg Swiadectwa ochronnego i w uszczelce powoda lezy ponad "wybraniem" .

Producenci okien i drzwi zamawiajac profile aluminiowe z akcesoriami postuguja sie programami komputerowymi
liczacymi ilo$¢ potrzebnych elementéw. Program liczacy musi by¢ dostosowany do konkretnego systemu profili (np.
do dlugosci i na tej podstawie okresla on np. ilo§¢ sztanc koniecznych do wyprodukowania zadanej iloéci okien).
W Polsce wiekszosé (ok. 10) systemodawcoéw, w tym strony procesu, korzysta z programu "liczokno" napisanego
w I polowie lat 9o-tych XX w. przez F. B. (1), ktoéry stale rozbudowuje i ulepsza program oraz dostosowuje go
do konkretnych system6é6w. Powod kupil program F. B. niemal 20 lat temu, a pozwany ok. 3 lata temu (wcze$niej
korzystal z wlasnego programu). W trakcie rozméw majacych na celu dostosowanie programu do systeméw
oferowanych przez pozwanego wspdlnik pozwanej spolki (...) zaproponowal, aby dane wprowadzane do programu
byly ulozone wg szablonu stosowanego w wersji programu uzywanej przez powoda. Jednakze F. B. zaproponowal
uzycie szablonu opracowanego przez niego dla firmy (...) Sp. z o.0., gdyz zostal on opracowany niedawno i
bardziej pasuje do najnowszej wersji programu, na co zgodzil sie wspolnik strony pozwanej. Strony udostepniaja
swoje wersje programu producentom stolarki okiennej i drzwiowej, aby ci uzywali go przy skladaniu zamoéwieni na
profile i inne czeSci. Program nie jest konieczny do zlozenia zamoéwienia, gdyz mozna zltozy¢ zamowienie poshugujac
sie wylacznie katalogiem sprzedawcy, cho¢ program znacznie ulatwia skompletowanie wszystkich potrzebnych
elementow. Ze wzgledu na podobienistwo systemdédw stron mozliwe jest wykorzystanie przez producenta okiem
programu udostepnionego mu przez powoda do zlozenia zamobwienia u pozwanego, ale bedzie to wymagato duzo
wiekszych nakladéw pracy oraz stalego kontrolowania zgodnoSci zaméwienia wygenerowanego przez program z
katalogiem pozwanego i recznego poprawiania zamowienia. W katalogach stron i programach do skladania zamoéwieni
kazdy element mial swdj numer, ktérego poczatek wskazywal system (45 mm lun 60 mm), a koniec zawierat cyfre
kodujaca rodzaj powloki (u powoda) lub czterocyfrowa liczbe kodujaca kolor (u pozwanego). Natomiast sSrodkowa
czterocyfrowa liczba u obydwu stron byta indywidualnym numerem danego elementu. Pozwany dla wielu elementéw
swoich systemoéw uzyl numeréw stosowanych przez powoda na oznaczenie analogicznych elementéw. Po uzyskaniu
przez powoda zabezpieczenia w postaci zakazu poslugiwania sie przez pozwanego ciagiem czterech cyfr identycznych
jak w numerze powoda (post. z 26 kwietnia 2010r.) pozwany zmienil swdj system przez zastapienie pierwszej cyfry (w
owym czterocyfrowym indywidualnym numerze) litera kodujaca typ systemu (S-standart, P-plus i E-ekonomiczny).
Sad ustalit takze, ze u stron zaopatrywali sie odmienni producenci okien (pozwany sprzedawal profile producentom
tanich okien wytwarzanych seryjnie, a powdd specjalizowal sie w profilach do okien i drzwi wytwarzanych z
przeznaczeniem na konkretny obiekt, np. biurowiec wymagajacy okien nietypowych wymiaréw). Strona powodowa
nie wskazala zadnego przykladu utraconego klienta.

Stan faktyczny Sad Okregowy ustalil przede wszystkim na podstawie dowodéw osobowych. Oceniajac dowod z
zeznan §wiadkow powolanych przez strone powodowa Sad Okregowy zwrocit uwage , ze $wiadkowie ci nie wskazali
zadnego konkretnego producenta stosujacego praktyke wykorzystania elementow z poszczegdlnych systeméw. Sami
producenci zeznali, ze jest to wykluczone, gdyz pracochlonno$¢ takiego zabiegu zniweczylaby korzys$ci z nizszej ceny
systemow pozwanego, a przede wszystkim lgczac w jednym wyrobie dwa systemy producent okna stracitby prawo
do powolania sie na certyfikat(...)wytworcy profili i musialby uzyskaé wlasny certyfikat. Za niewiarygodne sad uznal
zeznania czlonka zarzadu powoda M. W., ze bedac wowczas dyrektorem sprzedazy H. odmoéwila przyjecia zamowienia



pozwanego ze wzgledu okoliczno$¢, ze na rysunkach przedlozonych przez pozwanego byla nazwa powoda. Z innych
dowodbéw wynika bowiem, ze pozwany stworzyl wlasne rysunki, w oparciu o ktére zamowit tloczenie w innej firmie.

Sad pierwszej przyjal, ze strona pozwana wprawdzie nasladuje niektére elementy profili powoda lecz nie dopuécila
sie czynu nieuczciwej konkurencji, gdyz nie zachodzilo ryzyko wprowadzenia klientéw w blad, co jest warunkiem
koniecznym czynu z art. 13.1 u.z.n.k. Nabywcami profili sa producenci okien, ktorzy wiedzg, co kupuja. Profili nie
kupuje sie w samoobstugowych sklepach budowlanych, lecz bezposrednio u jednej ze stron lub w specjalistycznych
hurtowniach, ktore i tak zazwyczaj wspélpracuja tylko z jednym wytworea profili (systemodawca). Zaden sposrod
zdefiniowanych czynéw nieuczciwej konkurencji nie zakazuje wprowadzania do obrotu elementéw pasujacych do
elementéw konkurenta. Natomiast Prawo wlasnoéci przemystowej zabrania kompatybilnos$ci w razie rejestracji
systemu modularnego jako wzoru przemystowego (art. 107.2 p.w.p. stanowiacy implementacje art.(...) dyrektywy (...)
w sprawie prawnej ochrony wzoréw). Zatem pow6d mogl zarejestrowac swoj system jako wzor przemystowy w postaci
systemu modularnego i woéwczas na podstawie art. 105 p.w.p. uzyskalby wylaczno$é na wytwarzanie i wprowadzanie
do obrotu elementéw pasujacych do systemu. Skoro tego nie uczynil, to nie moze domagac sie ochrony. Przedsiebiorca
zamierzajacy uzywaé okreslonego oznaczenia musi liczy¢ sie z oznaczeniami juz funkcjonujgcymi w danym segmencie
rynku i na podstawie art. 5 u.z.n.k. jego obowiazkiem jest nalezyte odréznienie sie od innych przedsiebiorcow.
Postepowanie dowodowe wykazalo, ze nabywcom profili nie zalezalo na kompatybilnoéci - nie zostal ustalony
jakikolwiek przypadek laczenia systemdéw stron w jednym wyrobie. Nawet jeSli systemy w jakim$ zakresie byly
kompatybilne, to owa kompatybilno$¢ nie stanowila nieuczciwej konkurencji, skoro mozliwo$¢ laczenia elementow
powoda z elementami pozwanego byla co najwyzej teoretyczna, pozbawiona znaczenia w walce konkurencyjnej stron.
Korzyscia, jaka mogl odnie$é pozwany z podobienstwa systemoéw stron, bylo latwiejsze przejscie klienta powoda na
system pozwanego. Ulatwienie polegalo na znajomosSci i przyzwyczajeniu pracownikéw do okre$lonych ksztaltéw
i wymiaréw oraz mozliwo$ci stosowania - przynajmniej w okresie przejSciowym - narzedzi dostarczonych przez
powoda. Postepowanie dowodowe nie wykluczylo takze, ze pozwany mogl w oparciu o systemy powoda uzyska¢ wiedze
jakie systemy odnosza sukces rynkowy jak tez ocenié w przyblizeniu, jakie ksztalty komori gruboéci ich §cian pozwalaja
uzyska¢ dobra izolacyjno$¢é nawet jezeli musial przeprowadzi¢ wlasne badania (m.in. w celu uzyskania certyfikatu
(...)Biorac jednak pod uwage, ze nasladowanie profili nie wprowadzalo nabywcow w blad to nie bylo czynem z art.
13 u.z.n.k., jak tez nie bylo czynem zabronionym przez art. 3.1 u.z.n.k. Sad wskazal, ze sukces rynkowy zawsze
pociaga za sobg nasladownictwo. Przedsiebiorca wprowadzajacy na rynek nowy produkt ryzykuje, ze niewlasciwie
rozpoznal potrzeby rynku. Nagroda za to ryzyko jest premia w postaci bycia pierwszym, co zapewnia - przynajmniej
na poczatku - monopol. Nie oznacza to jednak wylacznos$ci. Jezeli powod ponidst naklady na badania techniczne
to powinien uzyska¢ prawo ochronne na gruncie prawa wlasnoéci przemyslowej. Skoro powo6d nie znalazt podstaw
do zarejestrowania profili jako wzoréw uzytkowych lub przemyslowych, to nie ma podstaw do ich ochrony na
gruncie art. 3 u.z.n.k. Przepis ten co do zasady stuzy tylko przy interpretacji zdefiniowanych czynéw nieuczciwej
konkurencji i tylko wyjatkowo mozna z niego wywodzi¢ zakaz wytwarzania produktow, ktérych wprowadzanie do
obrotu nie jest zdefiniowanym czynem nieuczciwej konkurencji. Sad Okregowy wskazat takze , ze profile powoda nie
zawieraja nowatorskich rozwiazan. Z natury rzeczy profil bedacy "szkieletem" okna lub drzwi musi mie¢ postac sztangi
skladajacej sie ze Scian i komér. Naklady na zbadanie wytrzymatoSci i przewodnictwa profilu o danym ksztalcie i
grubosciach $cian nie uzasadniaja udzielenia prawnego monopolu. Kwestia za$ oryginalnos$ci ksztaltu profili w ogole
nie jest istotna skoro profile te znajduja sie ostatecznie w caloéci wewnatrz okien i drzwi . Odnoszac sie do kwestii
uszczelek Sad Okregowy zwrdcil uwage, ze zréznicowane ksztalty uszezelek stuzg dopasowaniu ich do ksztaltu profiluy,
zwiekszeniu izolacyjnosci i ulatwieniu wkladania uszczelki przy montazu okna. Dlatego nasladowanie ich ksztattu nie
moze by¢ czynem nieuczciwej konkurencji. Ksztalt uszczelki zalezy takze od ksztattu profilu. Zatem uzyskujac prawa
ochronne na uszczelki powo6d usitowal posrednio utrudni¢ innym producentom wytwarzanie profili o okre$lonych
ksztaltach, co jest naduzyciem praw ochronnych. Brak innowacyjnoéci w uszczelkach powoda (na ktory wskazuje
nieprawomocne uniewaznienie praw ochronnych ) sprawia, ze zadanie od pozwanego zaniechania wprowadzania
do obrotu uszczelek na podstawie art. 5 K.c. podlega oddaleniu takze w stosunku do uszczelek TUS, (...), (...) i T-
Us, (...),(...), , ktore byly chronione. Za niezasadne Sad Okregowy uznal tez zadanie dotyczace oznaczania w postaci



czterocyfrowego indywidualnego ciagu uznajac, ze takie oznaczenie nie bylo dzialalno$cia tworcza i nie bylo naganne
skoro jest stosowane przez wielu przedsiebiorcow z danej branzy.

Apelacje od tego orzeczenia zlozyla strona powodowa (...) S.A. w W. zaskarzajac wyrok w calo$ci. Strona pozwana
zarzucila naruszenie prawa procesowego, ktére mialo istotny wplyw na tre$¢ wyroku a to:

- art. 233k.p.c. poprzez:

a) jego niewlaSciwe zastosowanie polegajace na wybiorczej oraz sprzecznej z zasadami logiki i do$wiadczenia
zyciowego ocenie materialtu dowodowego i braku jego wszechstronnego rozwazenia poprzez nieuwzglednienie
dowodu z zeznan $wiadkéw K. D. , J. C., A. Z. ,T. K., M. M. oraz dowodu z przestuchania za pozwana M. K. (2) i
przyjecie, ze nie zostala wykazana mozliwo$¢ zaistnienia pomylek co do produktéw a ponadto , ze nie zostala wykazana
teoretyczna mozliwoé¢ zaistnienia sytuacji, w ktorej pomytki takie mogg wystapié ,

b) bezpodstawne wyprowadzenie ze zgromadzonego materiatu dowodowego wniosku , ze produkty stron nie beda
laczone pomimo braku ich kompatybilnoSci z uwagi na nieoplacalnoéé co pozostaje w sprzecznoSci z ustaleniem
niepelnego charakteru systemu pozwanej w czasie jego wprowadzania na rynek,

¢) bezpodstawne przyjecie , ze uszczelka o numerze T-US,(...), (...) strony pozwanej nie posiada rozwigzan tozsamych
z zastrzezeniami wzoru uzytkowego RU- (...), podczas gdy zgromadzony w sprawie material dowodowy w postaci
uszczelek, rysunkow oraz $§wiadectwa ochronnego tego wzoru nie wskazuje na istnienie odrebnosci,

d) nieuwzglednienie dowodu z zeznan $wiadka A. K. (1) oraz dowodu z przesluchania za strone powodowa M. W. (2)
co do faktu, ze strona pozwana zwrdcila sie do stoczni (...) o wykonanie profili w oparciu o rysunki A.,

e) bezpodstawne przyjecie , ze system numeracji stosowanej przez strone powodowa nie ma charakteru tworczego ,
podczas gdy z dowodbéw wynika okoliczno$¢ przeciwna,

- naruszenie art. 281 k.p.c. oraz art. 316 k.p.c. w zw. z art. 184 Konstytucji RP i art. 3 ust. 1 ustawy o postepowaniu przed
sadami administracyjnymi jak tez art. 257 p.w.p. poprzez oparcie rozstrzygniecia o nieprawomocne decyzje dotyczace
uszezelek T-US, (...), (...)1T-US, (...), (...),

- art. 21781 i2 k.p.c. w zw. z art. 233 i 227k.p.c. a takze art. 278Kk.p.c. poprzez niewlaSciwe pominiecie dowodu z opinii
bieglych z zakresu stolarki aluminiowej, z zakresu wzornictwa oraz z zakresu zachowan konsumenckich, w tym w
zakresie wplywu wymogo6w funkcjonalnych na ksztalt profili, oceny czy uszczelka T-US,(...), (...) pozwanej posiada
rozwigzania tozsame z zastrzezeniami wzoru uzytkowego R.- (...) oraz w zakresie mozliwo$ci wprowadzenia w blad
mimo, ze wyjaénienie wymagalo wiadomoéci specjalnych

- art. 21781i2 k.p.c. w zw. z art. 233k.p.c. i art. 227k.p.c. poprzez pominiecie dowodéw ze zlozonych dokumentéw
w postaci rysunkéw poréwnawczych profili, opinii, dokumentacji zdjeciowej, dokumentacji dotyczacej renomy
produktow A. , katalogéw stron i oparcie rozstrzygniecia jedynie na zeznaniach $wiadkow,

- art. 354 k.p.c. w zw. z art. 22481k.p.c. , art. 227Kk.p.c. i art. 31681k.p.c. poprzez nieuwzglednienie dowodéw z opinii
bieglych , dokumentéw , zdje¢ rysunkéw pomimo, braku wydania postanowienia dowodowego w tym wzgledzie
co uniemozliwilo stronie powodowej ustosunkowanie sie co do pominietego dowodu oraz ewentualna modyfikacje
wniosku lub wskazania nowych dowodéw,

- naruszenie art. 32882 k.p.c. poprzez brak ustosunkowania sie do zarzutu naruszenia art. 3 usti, art. 10ust.1 oraz art.
16 u.z.n.k. w odniesieniu do stosowanej przez strone pozwana numeracji profili aluminiowych , brak ustosunkowania
sie do zarzutu naruszenia art. 3 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez mozliwo$¢ skojarzenia oraz transferu renomy
na skutek upodobnienia produktéw stron, brak wskazania przyczyn na jakiej podstawie Sad uznal za udowodnione
okolicznos$ci zwiazanych z istnieniem ryzyka pomylek w srod klientéw i brak wskazania na jakiej podstawie Sad
przyjat, ze upodobnienie profili jest uwarunkowane funkcjonalnie,



- naruszenie art. 479'#§2 k.p.c. poprzez jego niewlaéciwe zastosowanie polegajace na uwzglednieniu naruszenia art. 5
k.c. pomimo, ze strona pozwana nie podnosita w odpowiedzi na pozew zarzutu naduzycia prawa podmiotowego.

Nadto strona powodowa zarzucila naruszenie prawa materialnego a to:

- art. 66 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 11 art. 95 ust. 2 ustawy prawo wlasnoSci przemyslowej poprzez jego niewlasciwe
zastosowanie polegajgce na braku uwzglednienia powbddztwa w zakresie zakazania stronie pozwanej wprowadzenia
do obrotu uszczelek o numerach US, (...), (...) oraz T-US, (...), (...) pomimo ustalenia , ze uszczelki te wchodza w zakres
zastrzezen ochronnych wzoréw uzytkowych R.- (...) oraz R.- (...),

- art. 5 k.c. w zw. z art. 66 ust. 1 w zw. z art. 100 p.w.p. oraz art. 95 ust. 2 p.w.p. poprzez ich niewla$ciwe zastosowanie
polegajace na uznaniu , ze odchodzenie przez strone powodowa zakazania wprowadzenia do obrotu uszczelek T-US,
(...), (...)orazT-US, (...), (...) stanowi naduzycie przez strone powodowa prawa podmiotowego , podczas gdy obowiazek
powstrzymania sie od wprowadzenia do obrotu produktéw posiadajacych cechy objete prawem ochronnym na wzor
uzytkowy wynika z mocy samego prawa oraz przyjecie , ze dochodzenie zakazania wprowadzenia do obrotu produktow
naruszajacych prawo ochronne do wzoréw uzytkowych stanowi naduzycie prawa podmiotowego,

- naruszenie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego niewlasciwe zastosowanie polegajace na calkowitym pominieciu przy
ocenie przeslanek zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, opisanego w tym przepisie, mozliwos$ci wprowadzenia
w blad poprzez mozliwo$é skojarzenia produktéw strony pozwanej z produktami strony powodowej (poSredniej
mozliwo$ci wprowadzenia w blad), podczas gdy mozliwo$é wywolania skojarzen co do produktéw wchodzi w zakres
pojecia "mozliwoSci wprowadzenia w blad" w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. oraz niezasadne powigzanie ochrony
na podstawie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. z wymogiem rejestracji wzoru modularnego;

- naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego bledng interpretacje polegajaca na uznaniu, ze przepis ten co do zasady
shuzy wykladni zdefiniowanych czynéw nieuczciwej konkurencji, podczas gdy taka interpretacja nie znajduje podstaw
w jezykowej, systemowej oraz funkcjonalnej wyktadni tego przepisu, oraz poprzez jego niewlasciwe zastosowanie
polegajace na uznaniu, ze brak rejestracji profili jako wzoréw uzytkowych lub przemystowych powoduje brak podstaw
do uznania, ze doszlo do naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k., podczas gdy fakt rejestracji wzoréw uzytkowych lub
przemystowych nie pozostaje w jakimkolwiek zwigzku z ochrona na podstawie art. 3 ust. u.z.n.k., a takze poprzez jego
niewla$ciwe zastosowanie polegajace na przyjeciu, ze wykorzystanie nakladéw strony powodowej na prace projektowe
nad systemem oraz mozliwo$¢ wykorzystania narzedzi dostarczanych przez strone powodowa z uwagi na skopiowanie
produktéw nie stanowi dzialania naruszajacego art. 3 ust. 1 u.z.n.k., podczas gdy dzialanie takie stanowi naruszenie
dobrych obyczajow i narusza interesy strony powodowej, zatem spelnia przestanki zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,

poprzez jego niewlaéciwe zastosowanie polegajace na braku uwzglednienia, ze czyn nieuczciwej konkurencji moze
nastapi¢ juz poprzez upodobnienie produktéw stron, ktére moze przyczynia¢ sie do skojarzenia produktéow i
przeniesienia renomy produktéw A. na upodobnione produkty strony pozwanej, a nie tylko w sytuacji bezposrednich
pomylek pomiedzy produktami, poprzez jego niezastosowanie i brak rozwazenia czy zastosowanie upodobnionej
numeracji profili moze wprowadzi¢ do skojarzen profili wéréd odbiorcow oraz zwigzanej z tym faktem mozliwoéci
przeniesienia renomy produktéw A. na produkty strony pozwanej,

- naruszenie art. 10 ust.1 u.z.n.k. poprzez jego niezastosowanie i brak zbadania czy system numeracji stosowanej przez
strone pozwana moze prowadzi¢ do powstania pomylek wérod klientow,

- naruszenie art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez jego niezastosowanie w
sytuacji gdy odwolanie sie przez strone pozwana w katalogach produktéw do numeracji profili stosowanych przez
strone powodowa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy w szczego6lnoS$ci niedozwolona reklame
poréwnawczg.

Strona pozwana wnioslta o oddalenie apelacji i zasadzenie kosztow.



Rozpoznajac apelacje Sad Apelacyjny uznal za wlasne ustalenia Sadu Okregowego. Jakkolwiek Sad pierwszej instancji
nie wydal formalnie postanowienia oddalajacego czy pomijajacego dowody, to jednak nie mialo to wplywu na prawo
do obrony. Dowody w zakresie uwzglednionym stanowily przedmiot ustalen, ktére strona powodowa kwestionuje
w érodku odwolawczym. Pominiecie dowodéw w formalnym orzeczeniu moglo stanowi¢ podstawe zastrzezenia
i powolywania sie na wadliwo$¢ tej czynnosci w dalszym toku postepowania. Brak formalnego ustosunkowania
sie do wniosku dowodowego nie pozwolil na zgloszenie zastrzezenia co pozwala stronie powodowej powolywac
sie na wadliwo$¢ pominiecia dowodéw w apelacji, jednakze nie stanowi podstawy do przyjecia, ze ta wadliwo$c
uniemozliwila stronie powodowej zglaszanie dalszych wnioskow odpowiednich do wskazanej podstawy faktycznej
powodztwa. Oddalenie wniosku dowodowego nie tworzy bowiem zadnej nowej podstawy do powolywania kolejnych
dowodow.

Sad pierwszej instancji wlaéciwie ocenil material dowodowy, co potwierdza takze uzupelmione postepowanie
dowodowe przeprowadzone przed Sadem drugiej instancji. Z opinii przeprowadzonej w postepowaniu apelacyjnym
wynika, ze zewnetrzna posta¢ profili MB (...) i MB (...)nie jest wynikiem twoérczej koncepcji strony powodowe;j
lecz stanowi rozwiagzanie powszechnie stosowane przez innych producentéw. Budowa profili oparta jest na logice
i koncepcji stanowigcej przedmiot wiedzy powszechnej , od wielu lat utrwalonej na rynku. Takze system oznaczen
cyfrowych stosowanych przez firme (...) nie stanowi wyniku tworczej nowatorskiej koncepcji (k- 2808 i nast. ),
lecz jest ideg stosowana w przemysle od lat. Podobnie zewnetrzna postaé uszczelek wskazanych w pozwie, ktorych
dotycza prawa ochronne tj. Ru (...) i R.- (...) nie byla wynikiem koncepcji tworczej strony powodowej lecz
nieznacznej modyfikacji opracowan funkcjonujacych i obecnych w stanie techniki. Powolana opinia zostala zlozona w
postepowaniu apelacyjnym przez jednostke naukowa: Katedre Metaloznawstwa i Metalurgii P. Wydzialu (...) Metali
i (...) (dalej (...)). W sklad zespotu pod kierownictwem dr-a hab. inz.B. P. wchodzili pracownicy naukowi, ktérzy
maja do$wiadczenie w zakresie profili, w tym profili niezelaznych (k-2926/2) . Nie jest istotne , ze jeden z czlonkéw
zespolu tj dr inz. T. S. wykonywal w przeszloéci obliczenia na proébe innego pracownika naukowego dr-a M. P.,
skoro nie mial on §wiadomo$ci, zZe obliczenia te dotycza opracowania zwiazanego ze zleceniem strony pozwane;j.
Fakt, ze strona pozwana zlecala opracowania niezaleznej jednostce naukowej i opracowania ostatecznie sporzadzal
pracownik naukowy dr P. przy pomocy badan wykonanych przez dr-a S. nie oznacza podstawy do wylaczenia Katedry
Metaloznawstwa i Metalurgii P. i jej pracownikéw naukowych, ktérzy nie maja powiazan ze stronami postepowania.
Ocena podstaw wylaczenia jest dokonywana z punktu widzenia obiektywnego obserwatora . Okoliczno$ci wskazane
jako podstawa wylaczenia zostaly wyjasnione w pi$mie jednostki z dnia 6 maja 2014r. k21883 i (...) i nie stanowia
one podstawy do ksztaltowania uzasadnionych(!) watpliwoéci co do bezstronnos$ci os6b wydajacych opinie. To, ze dr
hab. inz. B. P. chcac unikna¢ jakichkolwiek watpliwoéci wskazal na rozprawie, ze nie korzystalby z pomocy dr inz. T.
S., gdyby wiedzial o wykonywaniu obliczef na prosbe dr P., nie oznacza, ze powstaly uzasadnione watpliwosci , ze T.
S. nie byl bezstronny przy wydaniu opinii a tym bardziej, ze watpliwosci te dotycza calego zespohu jako caloéci.

Nie byly tez zasadne merytoryczne zarzuty strony powodowej do opinii. Fakt doswiadczenia konstrukcyjnego
czlonkow zespolu mialby znaczenie, gdyby istnialy watpliwo$ci co do duzego nakladu czasu i $rodkéow na
przygotowanie systemu profili i jego poszczegbdlnych elementéow przez stron powodowa. Duzy wysilek i naklady
finansowe powoda nie maja jednak znaczenia jezeli nie przekladajg sie na stworzenie nowatorskiej koncepcjiijezeli nie
wykazano w sprawie , ze strona pozwana wykorzystala te naklady w sposéb naruszajgcy dobre obyczaje tj bez zadnego
ponoszenia wlasnych wysitkdw i nakladéw finansowych kosztem strony powodowej i naruszajac lub zagrazajac
jej interesom. Konieczno$¢ uzyskania certyfikatow dla wlasnych systeméw wymagata przedlozenia odpowiednich
wynikow badan przez strone pozwana. Strona pozwana niewatpliwe miala tatwiejszy start przy wprowadzeniu systemu
na rynek jednakze wykorzystanie istniejacych i utrwalonych na rynku rozwigzan nie stanowi nieuczciwej konkurencji.
Mozliwo$¢ uzyskania wiedzy jakie systemy produkuja inni i jakie te systemy posiadaja wlasciwosci oraz ksztalty nie
jest naganna jezeli zdobycie tej wiedzy jest wynikiem badania rynku i produktéw rynkowych a nie jest wyzyskaniem
srodkow i potencjatu intelektualnego innego przedsiebiorstwa. Ponadto wynik tworczej koncepcji to nie tylko efekt
duzego nakladu pracy i Srodkéw lecz przede wszystkim rezultat nowego pomystu. To wiec , ze strona powodowa
ponosita duze naklady i koszty na wdrozenie systemu do produkeji samo w sobie nie jest rozstrzygajace dla sprawy.
Nie byla wiec konieczna weryfikacja wnioskdw opinii przez bieglego konstruktora. Zewnetrzne podobienistwo profili



nie jest w tym przypadku wynikiem nieuczciwego na$ladownictwa skoro podobne ksztalty wystepuja u innych
producentow. Nawet wiec identycznosé niektorych elementéw profili nie oznacza , ze doszlo do niewolniczego
czy tez pasozytniczego nasladownictwa. Idea klockowej budowy profili modulowej funkcjonuje na rynku stolarki
aluminiowej od kilkudziesieciu lat a elementy sktadowe profili sa podobne u wszystkich producentéw i nie sa
objete prawami ochronnymi strony powodowej. Przekroje wiekszoS$ci tych profili sg do siebie bardzo podobne co
wskazuje na brak nowatorstwa koncepcji. Nie jest tu zasadne odwolanie (jak wskazano w zarzutach do opinii ) do
felg samochodowych, bo posta¢ zewnetrzna felg samochodowych ma istotne znaczenie dla odbiorcy nie tylko ze
wzgledow uzytkowych lecz takze estetycznych, co zauwazyt Sad Okregowy oceniajac znaczenie oryginalno$ci ksztattu.
Ponadto uzywanie identycznych wzoréw felg moze wprowadzac¢ w blad co do osoby producenta lub pochodzenia
towaréw przy uwzglednieniu sposobu dystrybucji tego towaru. Uzyskanie prawa ochronnego na okre$lony ksztalt
felg nie oznacza zreszta, ze inny producent nie moze, po ustaniu ochrony, produkowac felg o identycznym ksztalcie
oceniajac potrzeby rynku na podstawie wyrobow wezeéniej produkowanych i wynikach ich sprzedazy. Zupehie za$
nie sa adekwatne poréwnania do rozwiazan chronionych prawami patentowymi albowiem w sprawie nie chodzi o
ochrone wynalazku. Dodatkowo powddztwo dotyczace profili opieralo sie na naruszeniu zasad konkurencji a nie na
uzyskaniu praw ochronnych a tym bardziej patentowych. Podstawa faktyczna pow6dztwa nie wskazywala okoliczno$ci
dotyczacych nowatorstwa zwigzanego ze stanem techniki wlasciwego dla wynalazkéw, i nie powolywala okolicznoéci
majacych znaczenie dla wlaSciwoSci termotechnicznych lecz na rozwigzanie uzyteczne. Réznice za$§ w ksztaltach i
wymiarach u poszczegblnych producentéw nie sa wynikiem tworczej koncepcji tych producentéow. Fakt podobienstwa
systemow, w tym nawet identyczno$¢ niektérych elementéw profili stanowil przedmiot ustalen Sagdu Okregowego i
nie wymagal wiadomosci specjalnych, stad zarzuty w tym zakresie do opinii nie maja znaczenia. Nie ma podstawy do
zlecenia nowej opinii w sytuacji gdy strona nie zgadza sie z wnioskami opinii przeprowadzonej. Wskazane w zarzutach
bledy w zwymiarowaniu profilu w zalgczniku nr 16 i 17 nie byly istotne albowiem w tej cze$ci zalaczniki te obrazowaly
podobienstwo ksztaltu elementéw komor do innych systemoéw i wymiar nie mial dla tego poréwnania wiodacego
znaczenia. Takze nie mialo znaczenia podnoszona w zarzutach okoliczno$¢, ze niektore wzory stosowane przez A. byly
w przeszlo$ci przedmiotem praw ochronnych udzielonych na wzér uzytkowy. Po wygasnieciu bowiem ochrony wzoér
uzytkowy staje sie przedmiotem dorobku, z ktérego czerpaé moga wszyscy producenci. Niezaleznie wiec od faktu, ze
juz wezesniej inni producenci stosowali podobne systemy i ksztalty profili (co wynika z uzupelienia opinii) to i tak
z okolicznosci rejestracji wzoru profili w latach poprzednich przez strone powodowa lub jej poprzednika prawnego
strona powodowa nie moze wywodzi¢ korzystnych dla siebie skutkéw. Udzielenie praw ochronnych po 1980r. na
ksztalt r6znych profili wskazuje wprawdzie posSrednio na elementy nowosci samego ksztaltu mimo podobienstwa
modularnej budowy jednakze walor nowosci zostal uchylony po ustaniu okresu ochrony. To nowatorstwo wynika
ponadto jednie z opracowania ksztaltu calego przedmiotu ochrony a nie jego poszczegdlnych elementow. Jak stusznie
wskazatl Sad Okregowy budowa elementéw w przewazajacej czeci jest pochodng klockowego systemu catego profilu
stanowigcego podstawe konstrukeji okna. Standaryzacja bedaca pochodna budowy okna i samej idei sposobu laczenia
systemu wskazuje, ze poszczegolne elementy systeméw beda do siebie podobne a nawet w niektérych elementach
identyczne, skoro musza one uwzgledniaé lgczenia , okucia, uchwyty i rynne uszczelki. Jezeli wiec takie upodobnienie
nie prowadzi do wprowadzenia w blad odbiorcéw co do pochodzenia produktu lub co do osoby producenta, to
taka okoliczno$¢ nie $wiadczy o zasadno$ci powodztwa. Nie jest zasadny zarzut apelacji naruszenia art. 233k.p.c.
Nawet jezeli Sad Okregowy nie wydal postanowienia dowodowego, to uwzglednial dowody zebrane w sprawie a jego
ocena nie byla dowolna i nielogiczna. Podobienstwo profili czy nawet identyczno$é czeéci elementéw profili musi
powodowad, ze cze$¢ dokumentacji technicznej bedzie podobna, co obrazuja takze rysunki przedlozone jako zalacznik
opinii. Sad Okregowy wlaéciwie takze ocenil zeznania §wiadkéow. Swiadek J. C. inzynier powoda wskazal wprawdzie,
Ze tworcy systemoOw zawsze staraja sie tworzy¢ systemy odmienne od istniejacych, ale przeczy temu podobienstwo
system6w wynikajace z rysunkéw poroéwnawczych przedstawionych przez bieglych dotyczacych typowych elementéw
w profilach aluminiowych z przegroda termiczna na przykladzie firmy (...)i firmy (...). Zeznaniom tego Swiadka o
latwej zastepowalno$ci elementéw (co zreszta samo w sobie nie stanowi nieuczciwej konkurencji) przeczy koniecznoséc
uzyskania certyfikatu na caly system profilu i konieczno$é¢ zapewnienia odpowiednich wlasciwoéci dla calego systemu
(vide zeznania producenta okien k1187). Samo przekonanie czlonkéw zarzadu i pracownikoéw strony powodowej, ze
pozwany celowo upodobnil swéj system do systemu powoda wykorzystujac jego naklady i opracowania to za malo dla
uwzgledniania powbdztwa. Z zeznan $wiadka A. F. wynika, Ze strona pozwana prowadzila prace przygotowawcze do



stworzenia wlasnych narzedzi — zestawow wykrojnikow bez odnoszenia sie do analogii do narzedzi strony powodowe;j.
Swiadek G. J. k- 2153 réwniez potwierdzal tworzenie wlasnego systemu strony pozwanej. Podobnie M. L., k-2148
wskazywala na dlugotrwalo$§¢ procesu tworzenia systemu przez strone pozwang. Zeznawala tez ona o standardowej
dlugosci profili ok. 6 m co wskazuje , ze dlugo$¢ elementéw uzytych do wytworzenia profilu musi przekraczaé nieco
te dlugoé¢. Dlugosé wiec sztancy jako wynik optymalizacji wynika z wlasciwo$ci profilu co czyni zarzuty strony
powodowej o nakladach na opracowanie optymalnej dtugos$ci sztancy niezasadnymi.

Powolane w apelacji zeznania §wiadka A. K. (2) nie precyzuja jakie rysunku zostaly zlozone w ttoczni H., natomiast
wskazuja, ze $wiadek nie byla uczestnikiem rozmowy dotyczacej inkryminowanego zaméwienia. Swiadek zeznawala
tylko o podejrzeniu, ze moglo chodzi¢ o rysunki strony powodowej, nie majac w tym zakresie wiedzy. Zeznania za$
czlonka zarzadu strony powodowej, poprzednio pracownika H. tj p.W. obarczone jest brakiem obiektywizmu z uwagi
na pelniona obecnie role u strony powodowej. Zeznania te wskazuja wprawdzie, ze strona pozwana zwracala sie o
wytloczenie elementéw w oparciu o rysunki strony powodowej, jednakze Pani W. réwniez nie ma bezposredniej wiedzy
dokladnie o jakie elementy wowczas chodzito a strona powodowa nie powolywala dowodu z zeznan pracownika H.,
ktory mogt okresli¢ dokladnie jakie rysunku wowcezas miat zakwestionowaé. Incydentalne blizej nie sprecyzowane
zdarzenie nie odwoluje sie do konkretnych rysunkéw powigzanych z systemami (...) jak tez nie wskazuje by ewentualne
poshuzenie sie rysunkami strony powodowej przez pozwang dotyczylo wiedzy chronionej stanowiacej tajemnice tego
przedsiebiorstwa lub przedmiotu jego praw. Ponadto z zeznan wynika, ze ostatecznie nie doszlo do wytloczen na
podstawie tych rysunkéw. Bardziej wiarygodne byly zeznania wspolnika pozwanej, ze do wspolpracy z tlocznig nie
doszlo z uwagi na cene a nie z uwagi na ochrone przez tlocznie praw innej firmy, skoro od razu nie informowano
wowczas strony powodowej lub odpowiednich organéw o tym zdarzeniu a kiedy wiedza ta doszla do strony powodowej,
ze ta nie wyjasniala dokladnie przedmiotu wytloczenia, stad prawidlowo Sad Okregowy przyjal, ze brak jest podstaw
do uznania, ze strona pozwana dzialala sprzecznie z dobrymi obyczajami, oraz ze doszto do zagrozenia uzasadnionego
interesu strony powodowej. Prawidlowo tez oceniono pozostale zeznania. Zeznania pracownika firmy (...) k-
2150 wskazuja, ze uzywane programy udostepniane przez producenta zawierajg kod firmy, kt6ry ja jednoznacznie
identyfikuje. Wszystkie programy opierajg sie na programie ,(...)” autorstwa pana B. a ten program nie stanowi praw
autorskich strony powodowej. Swiadek B. zeznawal, Ze stworzyl osobny program dla strony pozwanej w oparciu
o szablon firmy (...) co zaprzecza zeznaniom $wiadka T. K. o skopiowaniu rozwigzania stosowanego przez strone
powodowa. Dodatkowo z opinii (...) wynika, ze uzywanie ciggu cyfr przyporzadkowanych odpowiednim cechom
produktu to rozwiazania utrwalone na rynku i nie jest nowe a analogiczne oznaczenia cyfrowe byly juz wczeéniej
odnoszone do identycznych cech. K. D. i A. Z. zeznawali wprawdzie o kopiowaniu elementéw systemu jednak
$wiadkowie ci skupiali sie na okuciach, zawiasach i klamkach oraz otworach z tym zwigzanych a wiec wigzali swoje
spostrzezenia z elementami , ktére musza byé kompatybilne. Swiadek D. zajmowat sie sprzedaza oku¢. Jego zeznania
dotyczace jednego z klientéw zauwazajacych podobiefistwo elementéw do wyrobdéw strony pozwanej nie sa wiec
adekwatne skoro nie przekladajg sie na konkretne przypadki konfuzji oderwanej od elementéw standardowych tego
typu produktéw P. z zeznan §wiadka D. wprost wynika, ze nie zdarzylo sie aby jego klient pomylit okucia A. z okuciami
innego producenta. Zeznania pracownikéw powoda wskazuja wprawdzie na reklamowanie przez strone pozwana
produktéow A. podobnych do produktéw strony pozwanej o tych samych cechach przy nizszej cenie, co nie stanowi
jednak reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami. Kompatybilnosci o jakiej mowa w tych zeznaniach nie mozna
laczy¢ z ryzykiem konfuzji produktéow lecz z zapewnieniem poréwnywalno$ci wlasciwosci systemow jako calosci. O
tej kompatybilno$ci zeznawat m.in. $wiadek M. M. k- 2282 ktory wskazal jednoczeénie, zZe tylko niektére elementy
konieczne do wykonania okna w systemie pozwanego sa kompatybilne z systemami strony powodowej. Wytwdrca
okna zlozonego z obydwu systeméw musiatby poddaé go badaniu, w celu uzyskania certyfikatu (...)i ta kompatybilno$¢
nie ma praktycznego znaczenia. Mimo wiec stwierdzen, ze klienci méwili o kompatybilnosci elementéw strony
pozwanej do innego systemu to $wiadek ten nie byt w stanie stwierdzié, ze jakie$ firmy lacza obydwa systemy. Przy
niejednolitym materiale dowodowym od swobodnej oceny Sagdu Okregowego zalezala ocena , ktore z dowodow uzna
za bardziej wiarygodne. Ta ocena nie zostala dokonana przez Sad Okregowy w sposéb dowolny lecz logiczny.

Zeznania $wiadka Z. dotyczace naéladownictwa uszczelek strony powodowej przez strone pozwana stanowily
podstawe ustalen Sadu Okregowego, stad zarzut nieprawidlowej oceny dowodéw nie moze zostaé uwzgledniony.



Ponownie odwolaé sie tu jednak trzeba do opinii bieglych i orzeczen uniewazniajacych prawo ochronne na wzoér
uzytkowy , wskazujacych ze ksztalt uszczelek powigzanych z odpowiednimi gniazdami i rowkami nie ma cech nowosci i
stanowi powielenie istniejacych weze$niej wzorow uszezelek do stolarki aluminiowej. Nie byt zasadny zarzut dotyczacy
pominiecia opinii bieglych z zakresu badania rynku (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 kwietnia 2008r. III CSK
377/07 OSNC 2009/6/88). Ocena mozliwo$ci wprowadzenia w blad zostala dokonana w oparciu o zebrane w sprawie
dowody i nie wymagala wiedzy specjalistyczne;j.

Nie sg takze zasadne zarzuty dotyczace naruszenia prawa materialnego. Niewatpliwie stronie powodowej
przystugiwalo prawo ochronne wzoréw uzytkowych na uszczelki R.- (...) oraz R.- (...). Rejestracja tych wzoréow
tworzyla domniemanie wynikajace z urzedowego po$wiadczenia, ze uszczelki te spelniaja przeslanki okreslone w art.
94 ustawy z dnia 30 czerwca 200r. prawo wlasnoéci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. Dz.U.2013r. poz. 1410). W toku
sporu obalono jednak to domniemanie i wykazano opinia (...) brak elementu nowo$ci w zakresie ksztaltu uszczelek
jako rozwigzania technicznego. Powszechne stosowanie weze$niej tego typu ksztaltu uszcezelek wyklucza nowatorstwo.
Ponadto opinia wskazuje, ze ksztalt uszczelek jest podyktowany czeSciowo ksztaltem gniazd uszczelek. Powyzsze
potwierdza takze wydanie decyzji o uniewaznieniu wzoré6w w dniu 2 lipca 2012r. Nr Sp.(...) i w dniu 1 czerwca 2012r
(odpowiednio k-3174 i 3193). Decyzje te sa ostateczne lecz nie s3 prawomocne albowiem wniesiono skargi do sadu
administracyjnego. Decyzje te i opinia potwierdzaja stanowisko Sadu Okregowego, ze powoltujac sie w pozwie na prawa
ochronne dotyczace uszczelek strona powodowa naduzywa prawa. Dazenie do zagwarantowania sobie wylaczno$ci na
rozwigzanie techniczne, ktére nie ma elementu nowosci czy innowacyjnosci, stanowigce przedmiot dostepnej ogolnej
wiedzy technicznej, jest sprzeczne z zasadami wspotzycia spolecznego. Takie dzialanie narusza swobode dzialalnoSci
gospodarczej i nie moze korzystaé¢ z ochrony. Sad Okregowy nie naruszyl wiec przepisu art. 5 k.c., niezaleznie czy
dotyczy to uszczelek oznaczonych T-US, (...), (...), T- (...), (...), czy tez T-US,(...) (...). Nawet przyjecie, ze decyzja
uniewazniajgca wywoluje skutek ex nunc (tak w odniesieniu do wzoru przemystowego SN w wyroku z dnia 16 stycznia
2009r. V CSK 241/08 LEX nr 484688) nie pozwala na uwzglednienie zadania pozwu dotyczacego uszczelek z uwagi
na naduzycie prawa. Tym samym zarzut procesowy dotyczacy bledu ustalenia, ze uszczelka uszczelki T-US,(...) (...)
nie wkracza w prawo ochronne uszczelki R.- (...) takze zarzut naruszenia przepiséw prawa wlasnoéci przemyslowej
jest bezprzedmiotowy skoro dochodzenie roszczen w oparciu o normy wynikajace z prawa wlasnoSci przemyslowej

jest sprzeczne z art. 5 k.c. Nie jest tez zasadny zarzut naruszenia art. 479(( Wgo k.p.c. majacego (mimo uchylenia)
zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Przepis art. 5 k.c. stanowi norme prawa materialnego. Ocena zastosowania
klauzuli generalnej w oparciu o przepis prawa materialnego nie jest zalezna od zarzutu strony i nie podlegata prekluzji.

Nie doszlo takze do naruszenia przepisoéw art. art. 13 ust.1, 10, i 16 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003r.Nr153 poz.1503, u.z.n.k. ). Systemy profili nie sg identyczne
a opieraja sie one na rozwigzaniach technicznych powszechnie stosowanych na rynku systeméw aluminiowych.
Wykazano natomiast, ze niektoére elementy systemow sa identyczne. W zasadzie te elementy nie sa wymiennie
stosowane z uwagi na kwestie utraty certyfikatow lecz teoretycznie jest mozliwe zastosowanie elementow z systemu
strony pozwanej do system6w powoda. Te poszczegbdlne elementy mogg by¢ przedmiotem zamoéwienia i obrotu,
mozna wiec uznac je za: ,gotowy produkt” w rozumieniu art. 12 u.z.n.k. (tak SN w wyroku z dnia 11 sierpnia 2004r.
sygn. akt II CK 487/03 Lex nr 176100). Produkty te nie sa jednak produktem finalnym i stuzg dopiero do dalszej
produkc;ji stolarki okiennej i drzwiowej. Odbiorcami wiec w tym przypadku sa podmioty profesjonalne, ktére maja
Swiadomos¢ jaki produkt kupuja i od jakiego producenta. Zaréwno oznaczenia produktéw jak i kody w systemach
zamoOwien wskazujg osobe producenta. Nawet wiec jezeli analogiczny numer w obu programach dotyczy identycznego
elementu to poprzez inne elementy programu oczywiste jest przyporzadkowanie produktu do wlasciwego producenta.
Nie ma wiec ryzyka wprowadzenia tych odbiorcow w blad co do tozsamosci producenta lub produktu a wiec nie
dochodzi do niewolniczego nasladownictwa. Ocena w tym przypadku nie moze by¢ oderwana od poziomu przecietnego
odbiorcy, ktory musi uwzgledniaé zgodno$¢é wyrobu z normami i deklarowanymi przez wytworce wlasciwoSciami a
postugujac sie narzedziami udostepnianymi przez strony wie jaki produkt chce kupic i od ktorego przedsiebiorcy ma
je naby¢. Wszystkie produkty tego typu sa do siebie bardzo podobne jednak nie wykazano by przecietny odbiorca a
jednocze$nie producent okien czy drzwi mial problemy identyfikacyjne w odniesieniu do produktu czy producenta
tj stron. Oczywiste jest, ze pobiezne ogledziny pojedynczego elementu bez opakowan moga powodowaé problem



identyfikacyjny, skoro -co wynika z opinii (...) systemy opieraja sie na analogicznych zalozeniach technicznych
i wszystkie sa do siebie bardzo zblizone. Zewnetrzne podobiefistwo ksztaltu dotyczy wielu elementéw innych
producentéw co nie tworzy jednak domniemania, ze wszyscy producenci okien i drzwi sg ze soba powigzani czy zalezni.
Przykladem jest produkcja typowych elementéw konstrukeyjnych przy innych wyrobach metalowych, ktére produkuja
rézni producenci a ktérych ksztalt jest wrecz w caloéci identyczny (np. katownik , ceownik, teownik, dwuteownik ,
zetownik, zetownik, katownik , plaskownik). Nawet jezeli te elementy postuza do zbudowania analogicznej konstrukeji
isa identyczne, to z tego faktu nie mozna wyprowadzié tezy o zaleznoS$ci producentéw czy wzajemnym wykorzystaniu
renomy. Wszyscy ci producenci korzystaja z tego samego dorobku technicznego, ktory jest elementem wiedzy
technicznej a nie wylgcznym prawem jednego z producentéw. Zasadnie Sad Okregowy wskazal, ze wymys$lenie nowego
ksztaltu pozwala producentowi uzyskaé¢ prawo ochronne a po wygasnieciu tego prawa inni producenci moga z tego
wzoru korzystac. Nie jest rozstrzygajacy podnoszony przez apelujacego casus pomylki wspolnika pozwanej przy ocenie
elementu profilu. Sad Apelacyjny podziela bowiem stwierdzenie Sadu Okregowego, ze tego typu produktéw nie
kupuje sie w samoobstugowym sklepie. To nieco trywialne okreslenie oddaje bowiem sedno problemu wskazujac,
ze nie dochodzi do zakupu lezacych obok siebie nieoznaczonych identycznych elementéw roéznych producentow.
Profesjonalista w tym przypadku oczekuje konkretnego wyrobu, ktory nie tylko pasuje do uzywanego systemu lecz
zapewnia calej konstrukeji okres§lone parametry. Zupelnie nieuprawnione jest stwierdzenie zawarte w apelacji, ze
dzialanie strony pozwanej nakierowane bylo na wywolanie skojarzen produktéw obu producentéw wérdd klientdw.
Nie ma tu ryzyka konfuzji. Podobna ocena dotyczy ciagu znakéw w programie komputerowym ulatwiajacym
zamowienie. Numeracja cze$ciowo identyczna mogla ulatwi¢ zamowienie osobie poprzednio korzystajacej z programu
strony powodowej, jednakze wykorzystanie tego programu lub odwrotnie programu pozwanej dla zamowienia towaru
u powoda ani nie gwarantuje identycznoS$ci produktu ani tez nie prowadzi do mozliwoSci zaistnienia pomylek co do
osoby producenta z uwagi na osobe udostepniajaca i kod producenta.

Ustalenia wskazujg, ze strona pozwana produkujgc standardowe systemy dzialala w celu konkurowania na rynku
produktem tanszym o podobnych wlasciwosciach. Taka praktyka nie jest naganna. Z faktu powielenia czterech
numero6w cyfr w programie komputerowym wynika jedynie przyporzadkowanie tych numeréw do cech produktéw co
jest rozwigzaniem typowym w tego typu programach. Taki system ulatwia zaméwienie. Nie jest to jednak oznaczenie
towarow o jakim mowa w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. lecz typowe oznaczenie cech towaru w programie dla wyszukiwania
w bazie danych, co wynika z zeznan §wiadka B. i opinii (...). Cyfry sa typowe dla wskazanych cech co jednoznacznie
wyjaénil dr hab. inz. B. P.. Takie przyporzadkowanie nie wprowadza w blad co do pochodzenia towaru a tym bardziej
cech tego towaru. Tym bardziej nie moze wprowadzaé w blad nawiazywanie do tej numeracji w reklamie powolywanej
w apelacji a w istocie ofercie strony pozwanej. Materialy powolane w pozwie wyraznie wskazuja towar pozwanego.
Ponownie nalezy stwierdzié¢, ze ocena mozliwosci wprowadzenia w blad nie moze by¢ oderwana w tym przypadku
od profesjonalnego charakteru odbiorcéow systeméw aluminiowych, ktoéry dla tego typu towardw jest przecietnym
konsumentem. Wzorzec przecietnego konsumenta jest rézny dla r6znego typu towaréw (zob. wyrok Sadu Najwyzszego
z dnia 21 kwietnia 2011 r., ITII SK 45/10, niepubl. ). Nawet zakladajac (jak podnosi strona powodowa) , ze przekazana
informacja stanowila reklame to zwréci¢ trzeba uwage, ze sama reklama poré6wnawcza nie jest czynem nieuczciwej
konkurencji. Przepisy art. 16 u.z.n.k. odzwierciedlajg zalozenia dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 wrzeénia
1984 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy poréwnawczej (Dz. U. L 250), zmienionej dyrektywa
97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 pazdziernika 1997 r. (Dz. U. L 290). Utrwalony w orzecznictwie
jest poglad, ze wymagania dotyczace reklamy poréwnawczej nalezy interpretowa¢ w sposéb najbardziej dla niej
korzystny(por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 13 grudnia 2013 r. sygn. III CSK 65/13,LEX nr 1400580). Jezeli
nawet odbiorca profili skojarzy ciag cyfr z oznaczeniami wyrob6w powoda to i tak nie pomyli towaréw czy producenta
albowiem inne dane programu sa czytelnie dla profesjonalisty i identyfikuja wyroby pozwanego, skladajace sie na
systemy (...)i (...). Dane nie sa nieprawdziwe i dotycza oznaczen stosowanych przez pozwanego. Z powolanej wyzej
dyrektywy zmieniajacej nr (...)wynika, ze nawet uzycie w reklamie znaku handlowego, nazwy handlowe;j lub innych
wyrdzniajgcych oznaczen innego podmiotu nie jest naruszeniem wylgcznego prawa, o ile -tak jak w przypadku - jest
dokonywane przy poszanowaniu warunkéw ustalonych w tej dyrektywie. Nie moglo wiec doj$é do naruszenia art. 16
u.z.n.k.



Nie doszlo takze do naruszenia art. 3 u.z.n.k. Norma ta uzupelnia stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji
okres$lone w art. 5 - 17 u.z.n.k. Przepis art. 3 ust. 2 okresla nasladownictwo produktéow jako przyktad czynu nieuczciwej
konkurencji, jednakze laczy go z przeslankami wskazanymi w art. 3 ust. 1 tj dzialaniem sprzecznym z prawem
lub dobrymi obyczajami, polaczonym z zagrozeniem lub naruszeniem interesu innego przedsiebiorcy. Sam fakt
upodobnienia systemdéw aluminiowych, w ktorych czesé elementéw jest identyczna sam w sobie nie stanowi wiec
czynu nieuczciwej konkurencji. Celem ustawy jest przeciwdzialanie nieuczciwym praktykom a nie ograniczanie
konkurencyjnoSci. Nie wykazano w odniesieniu do profili a takze w odniesieniu do oznaczen zawartych w programie
komputerowym naruszenia praw wylacznych. Strona powodowa nie wykazala tez by doszlo do nasladownictwa
niewolniczego. Dodatkowo nie wykazano takze by nasladownictwo produktéw naruszalo w tym przypadku dobre
obyczaje. Sad Apelacyjny nie kwestionuje tezy , ze narusza dobre obyczaje tzw. nasladownictwo pasozytnicze, jak
tez pasozytnicze korzystanie z cudzych nakladow i cudzej renomy. Jak stusznie jednak wskazal Sad Najwyzszy w
uzasadnieniu wyroku z dnia 2 stycznia 2007 r. sygn. akt V CSK 311/06 Biul.SN 2007/5/11 : Istota dzialalno$ci
gospodarczej jest zabieganie o korzy$ci ekonomiczne. Pojawienie sie na rynku konkurenta z reguly wiaze sie z
poniesieniem przez innego przedsiebiorce uszczerbku w postaci mniejszego zysku, a w kazdym razie - ryzyka
utraty dotychczasowej pozycji, i jest to wpisane w samg zasade konkurencyjno$ci. Zatem, nie sam fakt zagrozenia
lub powstania straty po stronie innego przedsiebiorcy, lecz sposob realizacji mechanizmu rywalizacji pomiedzy
konkurentami podlega¢ musi rozwazeniu przy ocenianiu dzialan konkurencyjnych pod katem sprzecznosci z dobrymi
obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.).

Nasladowanie produktu , ktory $wietnie sie sprzedaje na rynku jest normalng praktyka rynkowa. Z natury
nasladownictwa wynika , ze nasladowca bedzie mial latwiejszy start niz nasladowany i oczywiste jest, ze jego naklady
i wklad w przygotowanie produkcji bedzie duzo mniejszy niz poprzednika. Brak jest podstaw do przyjecia, Ze strona
pozwana wykorzystala badania strony powodowej zwigzane z przygotowaniem konstrukcji i uzyskaniem certyfikatow.
Mozliwo$é¢ wykorzystania narzedzi strony powodowej nie oznacza, ze doszlo do ich wykorzystania. W tym przypadku
strona pozwana wykorzystala powszechna wiedze techniczng i stworzyla system analogiczny do funkcjonujacego na
rynku (opinia (...)). Z materialu dowodowego a to zeznan §wiadkéw G. J., A. F., M. L.iF. B. (1), A. C., zeznan wspoélnika
strony pozwanej M. K. (2) oraz z przedlozonych przez pozwana: listéw intencyjnych i rekomendacji, zestawienia
nakladéw i katalogébw wynika, ze strona pozwana podjela wysiltek organizacyjny , konstrukcyjny i finansowy dla
opracowania wlasnego systemu (...), stworzenia wlasnych prasek i wykrojnikow i uzyskania certyfikatow. Z tych
dowodow wynika tez, ze strona pozwana wyraznie oznacza swe produkty jak tez, ze nabyla program od ulatwiajacy
skladanie zamoéwien, ktory udostepniala producentom okien. Nie wykazano natomiast by pozwana w nieuprawniony
sposob weszla w posiadanie projektéw , rysunkow czy tez wynikow badan, jak tez ze w taki sposob pozyskata baze
klientow strony powodowej. Wykorzystanie sprawdzonych na rynku metod dystrybucji i stosowanych na rynku
praktyk handlowych a takze wykorzystanie funkcjonujacych na rynku rozwigzan technicznych i konstrukcyjnych,
ktére weszly do wiedzy powszechnej nie jest naganne, tym bardziej ze jak wynika z prawidlowych ustalen, nie
doszlo do przejecia klientéw strony powodowej a u obu stron zaopatrywali sie odmienni producenci okien (pozwany
sprzedawal profile producentom tanich okien wytwarzanych seryjnie, a powod specjalizowal sie w profilach do okien
i drzwi wytwarzanych z przeznaczeniem na konkretny obiekt wymagajacy takze okien nietypowych wymiaréw). Nie
wykazano wiec by pozwana dopuscila sie pasozytniczego wykorzystania cudzych nakladéw pracy oraz inwestycji,
godzac Swiadomie w ustalong pozycje rynkowa powddki.

Powyzsze oznacza niezasadno$¢ §rodka odwotawczego. Sad Apelacyjny oddalil wiec apelacje na podstawie art. 385
k.p.c. Powyzsze skutkowalo orzeczeniem o kosztach postepowania apelacyjnego wedtug zasady odpowiedzialnoéci za
wynik sprawy na podstawie art. 9881i3 k.p.c. wzw. z art. 39181 k.p.c. , przy zastosowaniu §2, 5, 11.1 pkt 21 18 oraz §13.1
pkt2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 28 wrzesnia 2002r. w sprawie oplat za czynno$ci adwokackie
oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu (tekst jedn. Dz. U.
2013r. poz. 461), przy podwyzszeniu stawki minimalnej (360+840z1) 0 50% z uwagi na charakter sprawy i naklad
pracy pelnomocnika. Ponadto na podstawie art. 83 ust.2 u.k.s.c. obciazono strone powodowa kosztami sgdowymi w



kwocie 11838,63zl, ktéra wylozono na koszt opinii ze §rodkow Skarbu Panstwa , wobec braku pokrycia kwoty w tej
czesci z zaliczki.



