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Przedsiebiorca stosuje wzor zdobniczy, jezeli produkowang w ramach
przedsiebiorstwa wode mineralng sprzedaje w butlach objetych prawami

ochronnymi do tego wzoru.

Przewodniczgcy SSN Zbigniew Myszka, Sedziowie SN: Katarzyna Gonera,

Jerzy Kwasniewski (sprawozdawca).

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2001 r. sprawy z powodztwa
,E.3.” - Spofki z ograniczong odpowiedzialnoscig w K. przeciwko Henrykowi G. o za-
przestanie naruszenia praw ochronnych z wzoru zdobniczego, na skutek kasacji po-

zwanego od wyroku Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2000 . [...]

oddalit kasacje.

Uzasadnienie

Powdd ,E.S.” Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w K. domagat sie na-
kazania pozwanemu Henrykowi G., aby zaprzestat rozlewania, dystrybucji i sprzeda-
zy wody w butlach plastikowych objetych prawem ochronnym na podstawie Swia-
dectw ochronnych [...] i likwidacji wszystkich butli objetych prawami ochronnymi oraz
zakazania pozwanemu wprowadzenia butli objetych swiadectwami ochronnymi do
obrotu w jakiejkolwiek formie.

Pozwany w odpowiedzi na pozew i dalszych pismach procesowych wnidst o
oddalenie powddztwa, zarzucajac, iz nie jest producentem butli i nabywa je od firmy
R.C., ktdra jest wtascicielem patentu na ich produkcje. Zarzucit réwniez, ze takze
powad nie jest producentem butli i nabywa je od firmy R.C.

Wyrokiem z 18 grudnia 1998 r. Sgd Wojewodzki w Katowicach oddalit po-
wodztwo i zasgdzit od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu w kwocie 500 zt.
Podstawe tego wyroku stanowity nastepujgce ustalenia. Powod dziatajgcy woéwczas

pod firmg ,A.N.” Spétka z 0.0. Korporacja Kanadyjsko-Polska, ztozyt w dniu 10 sierp-



nia 1993 r. do Urzedu Patentowego RP wniosek o rejestracje wzoru zdobniczego w
postaci butli plastikowych z uchwytem i uzyskat w dniu 1 czerwca 1995 r. rejestracje
Swiadectwa ochronnego [...].

Objete swiadectwem butle uzywane przez pozwanego sprzedawane byty juz
w kwietniu 1993 r. na rynek polski przez firme ,R.C. Inc”, ktéra jest ich producentem i
butle te objete sg w Stanach Zjednoczonych ochrong juz od 1991 r. Pozwany do-
tychczas nabywa je od kanadyjskiego producenta i uzywa do rozprowadzania produ-
kowanej przez swojg firme wody mineralnej. Pomijajgc w tej sytuacji rejestracje swia-
dectw ochronnych na rzecz powoda, uznat Sgd Wojewodzki, ze zgodnie z§ 11 6
rozporzgdzenia Rady Ministrow z 29 stycznia1963 r. w sprawie ochrony wzoréw
zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 43), powdd nie jest tworcg, ani nawet producentem
przedmiotowych butli, a zatem nie posiadat uprawnie do nabycia wytgcznych praw
wzoru zdobniczego. Ponadto Sad ten uznat, iz ochronie podlega wtasnos¢ wzoru
zdobniczego i wytgczne prawo jego stosowania, zas stosujgcym jest producent, a nie
uzytkownik, zatem pozwany nie bedac ,stosujgcym” nie dopuszcza sie naruszenia
praw ze swiadectwa ochronnego. Pozwany nie korzysta z wzoru w sposob zarobko-
wy lub zawodowy, gdyz dla pozwanego butle sg jedynie opakowaniem dla jego pro-
duktu. Ponadto pozwany juz przed dniem 10 sierpnia 1993 r. uzywat spornych butli
do rozprowadzania wody mineralnej, a wiec nie ma podstawy do przyjecia, ze naru-
szyt on prawa powoda w sposéb, ktory uzasadnia zastosowanie art. 57 ust. 1 ustawy
0 wynalazczosci.

Na skutek apelacji powoda od powyzszego wyroku Sgdu Wojewodzkiego w
Katowicach, Sad Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 4 lutego 2000 r. zmienit
zaskarzony wyrok w ten sposob, ze nakazat pozwanemu zaniechanie rozlewania,
dystrybucji i sprzedazy wody w butlach plastikowych objetych prawem ochronnym na
podstawie swiadectw ochronnych [...] i wprowadzania tych butli do obrotu w jakiej-
kolwiek formie oraz zasadzit od pozwanego na rzecz powoda kwote 3.150 zt (trzy
tysigce sto piecdziesiat zt) tytutem kosztéw procesu; natomiast oddalit apelacje w
pozostatej czesci i zasgdzit od pozwanego na rzecz powoda kwote 2.650 zt (dwa ty-
sigce szescset piecdziesiat zt) tytutem kosztéw postepowania apelacyjnego.

Stosownie do uzasadnienia tego wyroku ma on nastepujgce podstawy. Poza
sporem jest to, iz pozwany nie wytwarza butli objetych prawem ochronnym stuzgcym
powodowi, co w mys| ustawy o wynalazczosci oznacza, ze apelacja powoda w za-

kresie oddalenia powddztwa o nakazanie likwidacji butli nie mogta odnies¢ skutku



(art. 385 KPC). Trafnie natomiast zarzucit apelujacy, iz sgd orzekajgcy o wynikajg-
cym z art. 57 ustawy o wynalazczosci roszczeniu o zaniechanie naruszenia praw
ochronnych z zarejestrowanego wzoru zdobniczego nie jest uprawniony do oceny,
czy Urzad Patentowy wydat swiadectwo ochronne zgodnie z przepisami rozporzg-
dzenia Rady Ministrow z 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzoréw zdobni-
czych, a w szczegoblnosci, czy Urzad Patentowy nie naruszyt § 6 tego rozporzadze-
nia, a wiec czy przedstawiony do rejestracji wzér zdobniczy miat ceche nowosci w
rozumieniu § 6 ust. 2 rozporzadzenia. Wydanie $wiadectwa ochronnego na wzor
zdobniczy, zgodnie z §§ 2 i 3 tego rozporzadzenia, powoduje nabycie skutecznego
erga omnes prawa do wytgcznego korzystania z wzoru w sposéb zawodowy lub za-
robkowy. Jedyng drogg podwazenia prawa ze swiadectwa ochronnego, jaka stuzyta
pozwanemu, byta droga zgdania, aby Urzad Patentowy w trybie art. 68 ustawy o wy-
nalazczosci uniewaznit prawo ochronne na wzér zdobniczy. Pozwany z tego upraw-
nienia nie skorzystat, a zatem prawo powoda do wytgcznego korzystania z wzoru w
sposob zarobkowy lub zawodowy nie moze by¢ w postepowaniu sgdowym zakwe-
stionowane. Nietrafne jest takze stanowisko Sgdu Okregowego, iz ,stosujgcym” w
rozumieniu § 2 powotanego rozporzgdzenia jest wytgcznie producent, a nie uzytkow-
nik, jak réwniez, ze pozwany nie korzysta z butli w sposéb zarobkowy lub zawodowy,
gdyz nie prowadzi dziatalnosci polegajgcej na handlu butlami, a butle stanowig jedy-
nie ,opakowanie” dla jego produktu, czyli wody mineralne;j.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego dziatalnos¢ obydwu stron polegajgca na wpro-
wadzeniu do obrotu butli objetych swiadectwami ochronnymi ma charakter zawodo-
wy i zarobkowy bez wzgledu na to, czy przedmiotem sprzedazy sg same butle, czy
tez stanowig one ,opakowanie” wody mineralnej. Dla ustalenia, czy wprowadzenie do
obrotu przez pozwanego wody mineralnej w butlach objetych prawem ochronnym
stuzgcym powodowi ma charakter zawodowy lub zarobkowy jest takze bez znacze-
nia, czy butle sg opakowaniami jednorazowymi, ktérych cena zawarta jest w cenie
towaru, czy tez sg to opakowania zwrotne jak to wynika z reklamy pozwanego. We-
dtug wyroku Sgdu Apelacyjnego, pozwany nie wykazat uprawnienia ,uzywacza po-
przedniego” wynikajgcego z art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczosci. Wbrew bowiem
ocenie Sadu pierwszej instancji pozwany w postepowaniu przed tym Sgdem nie
przedtozyt zadnego dowodu, iz w chwili stanowigcej o pierwszenstwie do uzyskania
wzoru zdobniczego, tj. w dniu 10 sierpnia 1993 r., korzystat z wzoru na obszarze

Panstwa. Twierdzenie Przedsiebiorstwa Rzecznikéw Patentowych ,P.” zawarte w



pismie z 29 kwietnia 1997 r., iz firma R.C. Inc sprzedawata butle nastepnie objete
Swiadectwem ochronnym juz w kwietniu 1993 r., mogtoby stanowi¢ co najwyzej pod-
stawe dochodzenia uniewaznienia prawa ochronnego na podstawie art. 68 ustawy o
wynalazczosci, lecz nie stanowi dowodu spetnienia przestanek okreslonych w art. 43
ust. 1 tej ustawy. Dowodu na te okolicznos¢ pozwany nie przedtozyt takze w poste-
powaniu apelacyjnym, gdyz pismo firmy ,L.” wskazuje jedynie, ze pozwany nabywat
sporne butle ,poczgwszy” od 1993 r. Brak jest natomiast dowodu, iz pozwany przed
datg, decydujgca o pierwszenstwie w rozumieniu art. 23 i art. 43 ust. 1 ustawy o wy-
nalazczosci, korzystat z butli w sposéb zarobkowy lub zawodowy, a wiec uzywat ich
jako ,opakowania” wody mineralnej i wprowadzit je do obrotu. W konsekwencji po-
wyzszych ustalen Sad Apelacyjny uznat, iz powdd wykazat, ze pozwany naruszyt
jego wynikajgce z § 43 ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 29 stycznia 1963
r. prawo wytgcznego korzystania z wzoru zdobniczego, a zatem oparte na tresci art.
57 ust. 1 ustawy o wynalazczosci roszczenie o zaniechanie naruszenia okazato sie
uzasadnione.

Kasacje od powyzszego wyroku Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4
lutego 2000 r. wnidst pozwany, opierajac jg na obu podstawach, o ktérych mowa w
art. 393" pkt 1 i 2 KPC. W zakresie naruszenia prawa materialnego kasacja zarzucita
btedng wyktadnie przepisu § 2 rozporzgdzenia Rady Ministrow z 29 stycznia 1963 r.
w sprawie ochrony wzorow zdobniczych, wynikajgca z przyjecia, ze ,stosujgcy wzor”
jest zaréwno producent jak i pozwany, ktéry korzystat z zakupionych butli jedynie
jako opakowania do swego towaru, podczas gdy - zdaniem pozwanego - wprowa-
dzajgc do obrotu butle nie korzystat z nich w sposob zarobkowy lub zawodowy, gdyz
nie prowadzit dziatalnosci polegajgcej na handlu butlami. Pierwszej podstawy kasacji
dotyczy tez zarzut naruszenia art. 43 ustawy o wynalazczosci na skutek przyjecia, ze
fakt zakupu juz w 1993 r. przez pozwanego spornych butli nie wyczerpuje przestanek
z tego przepisu, albowiem pozwany nie wykazat korzystania z butli przed 10 sierpnia
1993 r. w sposob zarobkowy, podczas gdy przepis ten nie stawia tego wymogu, a
nadto przenosi prawo do ochrony z tego przepisu rowniez na osobe przygotowujgca
urzgdzenia potrzebne do korzystania z wynalazku (wzoru zdobniczego). W zakresie
drugiej podstawy kasacja zarzucita naruszenie art. 11, 177, 234 i 365 KPC, ktore
miato istotny wptyw na tres¢ wyniku postepowania, wynikajgce z przyjecia, iz Sad nie
jest uprawniony do badania czy prawo ochronne wedtug swiadectwa Urzedu Paten-

towego spetnia wymogi przewidziane przepisami prawa uzasadniajgce udzielenia im



ochrony, podczas gdy powotfane przepisy nie przewidujg zwigzania Sgdu trescig de-
cyzji administracyjnej, jakg jest orzeczenie Urzedu Patentowego.

Stawiajgc powyzsze zarzuty kasacja zawierata wniosek o zmiane zaskarzone-
go wyroku przez oddalenie powddztwa w catosci oraz zasgdzenie kosztéw postepo-
wania kasacyjnego oraz kosztow postepowania w pierwszej i drugiej instancji, lub o
uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
Sadowi drugiej instancji przy uwzglednieniu kosztow postepowania kasacyjnego jako

czesci kosztow procesu.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kazda z podstaw kasacji, a w ich ramach kazdy z przedstawionych zarzutow
sg bezzasadne. Pierwsza z podniesionych kwestii dotyczyta okreslenia zakresu § 2
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzo-
réw zdobniczych. Przedstawiong w tym zakresie ocene zaskarzonego wyroku kasa-
cja kwestionuje w aspekcie znaczenia wytgcznego prawa ,stosowania” wzoru zdob-
niczego. Zdaniem kasacji - jak to wyrazono w jej uzasadnieniu - nalezy to pojecie
ocenia¢ w kontekscie ekonomicznym; skoro pozwany w ramach swego przedsiebior-
stwa sprzedawat swoj produkt - wode mineralng, to nie czerpat korzysci finansowych
wynikajgcych z gospodarczej eksploatacji efektow stosowania wzoru. Powyzsza ar-
gumentacja nie jest przekonywajgca chociazby dlatego, ze pomija wskazang w za-
skarzonym wyroku szerszg podstawe praw wytgcznych powoda do przedmiotowego
wzoru zdobniczego. Mianowicie w sprawie chodzito o wzér zdobniczy wpisany do
rejestru wzorow, co stosownie do § 3 ust. 2 powotanego rozporzgdzenia Rady Mini-
stréw powoduje nabycie prawa wytgcznego korzystania z wzoru w sposéb zarobko-
wy lub zawodowy. Korzystaniem z wzoru w sposéb zarobkowy w rozumieniu powo-
tanego przepisu jest - jak to prawidtowo wyjasniono w zaskarzonym wyroku - takze
uzywanie wytworu wedle wzoru (w tym wypadku okreslonych butli plastikowych) jako
opakowan do sprzedawanego w przedsigbiorstwie pozwanego towaru (wody mine-
ralnej). Oczywiscie chybione jest twierdzenie kasacji sugerujgce jakgs odrebnosc,
zwlaszcza ekonomiczng, wykorzystywanych w dziatalnosci gospodarczej pozwanego
butli z tego powodu, ze pozwany ich bezposrednio nie produkuje, a ,tylko” w tych
butlach sprzedaje przez siebie produkowany towar - wode mineralng. Wystarczy w

zwigzku z tym zauwazyc¢, ze przedsiebiorstwo pozwanego uzyskuje ,efekty ekono-



miczne” ze wzgledu na sprzedaz wody mineralnej, w okreslonych butlach, ktore sta-
nowig przedmiot prawa wytgcznego korzystania jako zarejestrowany na rzecz powo-
da wzor zdobniczy. Nalezy takze zauwazyc¢, ze kasacja wyrazata swe stanowisko co
do znaczenia pojecia korzystania ze wzoru zdobniczego niezwykle relatywnie. W
odniesieniu do prawa wytgcznego korzystania z wzoru w sposob zarobkowy, jak to
wyzej przedstawiono, kasacja powotywata twierdzenia, ze pozwany, nie bedgc pro-
ducentem wyrobow wedle wzoru zdobniczego, nie narusza zakresu korzystania wy-
nikajgcego z rejestracji wzoru zdobniczego. Natomiast w odniesieniu do pojecia ko-
rzystania, ale ujetego w ramach instytucji tzw. uzywacza uprzedniego (art. 43 ust. 1
ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci w zwigzku z § 11 ust. 1 po-
wotanego rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie wzoréw zdobniczych) kasacja
prezentuje poglad, ze takim ,korzystaniem” byiby jakikolwiek, rowniez niezarobkowy,
zakup butli. Poglad powyzszy nie ma oparcia w powotanym w kasacji przepisie, cho-
ciazby z tego wzgledu, ze pojecie ,korzystania ze wzoru zdobniczego” w rozumieniu
art. 43 ustawy o wynalazczosci ma podobng tres¢ do takiego zwrotu w omoéwionych
poprzednio przepisach rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie ochrony wzorow
zdobniczych.

W kazdym razie racje ma Sad Apelacyjny w zaskarzonym wyroku stwierdza-
jac, ze chodzi tu o ,korzystanie” w przedsiebiorstwie, co w odniesieniu do dziatalno-
Sci przedsiebiorstwa pozwanego w chwili stanowigcej o pierwszenstwie do uzyskania
Swiadectwa ochronnego (to jest przed 10 sierpnia 1993 r.) nie miato miejsca.
Wprawdzie w uzasadnieniu kasacji znalazto sie takie twierdzenie, ze pozwany juz
przed 10 sierpnia 1993 r. uzywat spornych butli do rozprowadzania wody mineralne;j,
jednakze takie twierdzenie pozostaje w sprzecznosci z podstawg faktyczng wyroku,
ktorej kasacja nie zakwestionowata. Jezeli natomiast chodzi o podstawe procesowg
kasacji (art. 393 pkt 2 KPC), to wszystkie podniesione w jej ramach zarzuty polegaty
na zakwestionowaniu oceny zaskarzonego wyroku, iz rozpoznajgcy sprawe Sad
zwigzany byt stanem prawnym wynikajgcym z dokonanej rejestracji wzoru zdobni-
czego. Kazdy z tych zarzutow jest bezzasadny, natomiast kwestionowana ocena wy-
roku stanowi konsekwencje stanu prawnego wynikajgcego z normatywnego okresle-
nia procedury rejestracji wzoréw zdobniczych i skutkéw prawnych rejestracji. W
szczegolnosci § 3 ust. 2 powotywanego rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 29
stycznia 1963 r. stanowi expressis verbis, ze ,przez dokonanie rejestracji wzoru

zdobniczego nabywa sie prawo wylgcznego korzystania z wzoru w sposéb zarobko-



wy lub zawodowy”.
Z powyzszych przyczyn, stwierdzajgc, ze kasacja nie miata usprawiedliwio-

nych podstaw Sad Najwyzszy orzekt zgodnie z art. 393'% KPC.



