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Departament Orzecznictwa

Sp. 23.2019 ODP B

DECYZJA
z dnia 28 listopada 2019 .
Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w sktadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Piotr Kalinowski
Ekspert- orzecznik Bolestaw Biatkowicz (spr.)
Ekspert Marek Rudzinski

Protokolant: Karolina Wojciechowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r. sprawy o uniewaznienie prawa
ochronnego na wzor uzytkowy pt.: "Gatagzka choinki z tworzywa sztucznego” nr
Ru.69848 udzielonego na rzecz Mieczystawa Wisniewskiego prowadzacego dziatalnosé
gospodarcza pod firmg Mieczystaw Wisniewski PPH MATPOL z siedziba w Mystowie,
wszczetej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego przez Adama Gila
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Adam Gil Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowe ,ADAL” z siedziba w Koziegléwkach, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2
oraz art. 94, art. 25 w zwiagzku z art. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zwiazku z
art. 256 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej

orzeka:
1. uniewazni¢ prawo ochronne na wzor uzytkowy pt.: "Gatazka choinki z tworzywa sztucznego”
nr Ru.69848,
2. przyzna¢ Adamowi Gilowi prowadzacemu dziatalnoéé gospodarcza pod firma Adam Gil
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,ADAL" z siedzibg w Koziegtéwkach od
Mieczystawa Wisniewskiego prowadzacego tdziatalno$¢ gospodarcza pod firma Mieczystaw
Wiéniewski PPH MATPOL z siedziba w Mystowie, kwote w wysoko$ci 2600 zi (stownie: dwa

tysiace sze$éset ztotych) tytutem zwrotu kosztéw postepowania w sprawie;
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Na podstawie art. 257 ustawy Prawo whasnoéci przemystowej na decyzje stronom stuzy
skarga do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie za posrednictwem Urzedu
Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doreczenia.
Wpis od skargi wynosi 1000 ztotych i jest uiszczany na konto Sadu. Strona moze ubiega¢ sie na
podstawie przepiséw ustawy Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi o

zwolnienie od kosztéw sadowych albo o przyznanie prawa-pomocy.



W

Dnia 30 sierpnia 2018 r. Adam Gil prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod
firmg Adam Gil Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,ADAL” siedzibg
w Koziegtéwkach wystapit do Urzedu Patentowego RP ze sprzeciwem wobec
prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzér uzytkowy pt.: "Gatazka
choinki z tworzywa sztucznego” nr Ru.69848 udzielonego na rzecz Mieczystawa
Wisniewskiego prowadzacego dziatalnosé gospodarcza pod firmg Mieczystaw
Wisniewski PPH MATPOL z siedziba w Mystowie, z pierwszenstwem od dnia 13
kwietnia 2015 .

Jako podstawe swojego zadania wnioskodawca wskazat przepisy art. 94 ust. 1 i
art. 25 w zwigzku z art 100, a takZe art. 97 ust. 2 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej podnoszac, ze w dacie jego zgloszenia do rejestracji sporny wzér nie
spetniat wymogu nowosci.

Na dowd6d braku nowosci Spornego Wwzoru Wwnoszacy sprzeciw przedtozyt
nastepujgce materiaty dowodowe:

- nagranie filmu ,How It's Made: Artificial Christmas Trees” zamieszczonego w
Internecie, na portalu You Tube w dniu 7 grudnia 2010 r. (patrz ptyta CD, k.100 akt
Sp.23.2019) wraz ze zrzutami ekranu (patrz akt notarialny, k. 28 - k.33 akt Sp.23.2019
dotyczacy otwarcia strony portalu You Tube z ww. filmem oraz strony internetowej
bizea.com) oraz tlumaczeniem przysieglym komentarza lektora z odnosnego fragmentu
tego filmu wraz ze zrzutami ekranu (k. 219 - k.222 akt Sp.23.2019, TII),

- - oswiadczenie chifskiego dostawcy zszywek wraz z fakturg (k. 26 - k.28 verte
akt Sp.23.2019),

- fragment katalogu wnoszacego sprzeciw (k. 24 - k.25 akt Sp.23.2019),

- dokumenty wydania i wysylki zszywacza i zszywek C-ring z firmy Bizea wraz z
internetowg ofert firmy Bizea dotyczaca zszywacza i zszywek C-ring (k. 22 verte - k.24
verte akt Sp.23.2019),

- oéwiadczenie Wojciecha Czorta o zakupie choinek z galazkami wedlug
spornego wzoru w 2014 r. wraz z fakturg (k. 20 i k.21 akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie Rafata Paryly o zakupie choinek z gatgzkami wediug spornego
wzoru w 2014 r. wraz z fakturg (k. 20 verte i k.21 verte akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie Teresy Machury, Zdzistawa Machury i Piotra Machury o sprzedazy
choinek z gatgzkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. wraz z 2 fakturami (k. 19 verte i
k.19 akt Sp.23.2019),

- oSwiadczenie Szymona Stocinskiego o zapoznaniu si¢ z choinkami z galgzkami

wedlug spornego wzoru w 2014 r. (k. 17 verte akt Sp.23.2019),




- o$wiadczenie Dariusza Latanika o zapoznaniu sie z choinkami z galgzkami
wedlug spornego wzoru w 2014 r. (k. 16 akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie Rafata Kahali o zapoznaniu sie z choinkami z gatagzkami wedtug
spornego wzoru w 2014 r. (k. 16 verte akt Sp.23.2019),

- oéwiadczenie Romana Wittek o zapoznaniu sie z choinkami z gatazkami wedtug
spornego wzoru w 2014 r. (k. 15 akt Sp.23.2019),

- oéwiadczenie Adama Gila o zapoznaniu sie z choinkami z gatazkami wedtug
spornego wzoru w 2014 r. (k. 15 verte akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie Wojciecha Dziedzica (k. 14 akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie sp6tki MAG o zapoznaniu sie z choinkami z gatazkami wedtug
spornego wzoru w 2014 r. (k. 14 verte akt Sp.23.2019),

- oéwiadczenie Thomasa Vélkera o zapoznaniu sie z choinkami z galgzkami
wedlug spornego wzoru w 2014 r. wraz z tlumaczeniem przysieglym (k. 13 verte i k.13
akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie Thorstena Wulfa o zapoznaniu sie z choinkami z galgzkami
wedtug spornego wzoru w 2014 r. wraz z thumaczeniem przysiggltym (k. 11- k.12 verte
akt Sp.23.2019),

- rachunek celny z Hamburga wraz z fakturg za przewdz lotniczy (k. 89 verte -
k.90 akt Sp.23.2019),

- 2 arkusze fotografii stoiska ADAL na targach Christmasworld, Frankfurt 2015
(k.87 k.88 akt Sp. 23.2019),

- 3 karty z katalogu Adal 2016/2017 (k. 102- k.104 akt Sp.23.2019).

Ponadto, w niedatowanym pi$mie doreczonym do Urzedu dnia 11 kwietnia 2019
r. (k- 109) wnoszacy sprzeciw wycofal materialy dowodowe na ktére powotat si¢ w
sprzeciwie obejmujgce o$wiadczenie menadzera firmy chinskiej wraz z thumaczeniem i
fakturg z dnia 10.01.2014 r., fragment katalogu wnoszacego sprzeciw, 2 faktury
dotyczace sprzedazy choinek w 2014 r. oraz o$wiadczenia Szymona Stocinskiego,
Dariusza tatanika i Rafata Kabaty.

Uprawniony w odpowiedzi na sprzeciw z dnia 11.01.2019 r. uznat sprzeciw za
bezzasadny. Odnosnie filmu ,How It’s Made: Artificial Christmas Trees” zamieszczonego
w Internecie, na portalu You Tube w dniu 7 grudnia 2010 r. (nie kwestionujgc daty
podania tego filmu do wiadomosci publicznej) uprawniony o$wiadczyt, ze film ten nie
$wiadczy o braku nowoéci spornego wzoru.. Zdaniem uprawnionego, film ten nie
prezentuje wykonania samodzielnych, wyodrebnionych galezi choinek do produkcji

sztucznych drzewek na potrzeby mieszkaniowe, lecz wykonanie wielkogabarytowych



choinek opartych na stozkowych stelazach, w ktorych odnogi tgczone s3 nie z konarem
lecz z elementem stozkowego szkieletu (k.70 akt Sp.23.2019). W szczegélnosci,
uprawniony zwrocit uwage na réznice w kolorze obejm (C-ringéw) na filmie (srebrne) i
na zdjeciach ilustrujacych sporny wzér (w kolorze gatazki). Uprawniony wskazat takze,
ze samo ujawnienie materiatéw (obejm) stuzacych do wykonania gatazki choinki nie
moze S$wiadczy¢é o ujawnieniu galgzki wedlug spornego rozwigzania. Odnosnie
przedtozonych przez wnoszacego sprzeciw o$wiadczen uprawniony zakwestionowat ich
wiarygodno$¢, twierdzgc, ze nie s3 one poparte zadnymi dowodami (k. 69 verte akt
Sp.23.2019).

Na poparcie swoich twierdzen uprawniony przedtozy:

- 10 oswiadczen, w tym dwa z tlumaczeniem, w ktérych o$wiadczajacy twierdza,
ze nie spotkali sie z produkcjg choinek z galgzkami zszywanymi za pomocg C-ringéw,
i/lub spotkali sie¢ dopiero z taka produkcja uprawnionego w 2015 r., przy czym 4
o$wiadczenia dotycza zszywania za pomoca C-ringéw w kolorze zielonym (k. 56 - k.66
akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie menadzera firmy chinskiej wraz z tlumaczeniem, w ktérym
o$wiadczajgcy twierdzi, ze nie spotkat sie z produkcja choinek z gatazkami zszywanymi
za pomoca C-ringdéw, i/lub spotkat sie dopiero z takg produkcja uprawnionego w 2015 r.
wraz z korespondencja e-mailowg (k. 53 - k.55 akt Sp.23.2019),

- korespondencje pomiedzy uprawnionym i firma Bizea sp. z 0.0. (k. 49 verte -
k.52 akt Sp.23.2019),

- odpowiedz Pomorskiego Urzedu Celno-Skarbowego z dnia 18 grudnia 2018 r.
(k. 48 akt Sp.23.2019),

- oSwiadczenie Lukasza Jagodzinskiego o produkcji choinek z gatgzkami wedtug
spornego wzoru w 2015 r. jedynie przez firme uprawnionego (k. 112 akt Sp.23.2019).

Ponadto, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019)
Kolegium Orzekajagce dopuscito dowéd z przestuchania w charakterze $wiadkow
Wojciecha Czorta i Ireneusza Grabarczyka na okoliczno$ci wskazane w piSmie
wnoszacego sprzeciw z dnia 31 maja 2019 r. Swiadkowie ci zeznawali na rozprawie w
dniu 20 listopada 2019 r. Swiadek Wojciech Czort zeznat (patrz k.271 - k.272 akt Sp.
23.2019, TII) (zgodnie ze swoim o$wiadczeniem i faktura, ktére potwierdzit - k.21 i
k.20, akt Sp.23.2019), ze galazki choinki z tworzywa sztucznego zbudowane z konara i
odnog, w ktdrych zaréwno konar, jak i jego odnogi owiniete byly tworzywem
sztucznym, przy czym konary i odnogi byly potaczone zewnetrznymi obejmami, ktére

stanowily odcinki drutu zwinietego w pierscienie, znajdowaly sie w choinkach



sprzedawanych przez niego na bazarach w Nowym Targu i Jablonce, we wrzeéniu lub w
pazdzierniku 2014 r., ktére to choinki zakupit od ,pana Machury”. Odnoszgc si¢ do
zeznan $wiadkéw uprawniony zakwestionowal ich wiarygodno$¢, twierdzac, ze nie sg
one poparte zadnymi dowodami. W szczegélnosci, podnidst, ze faktura okazana
$wiadkowi Wojciechowi Czortowi jest nieczytelna i nie wynika z niej data jej
wystawienia ani rodzaj choinek, ktérych dotyczy. Swiadek Ireneusz Grabarczyk zeznat,
ze nie pamieta, czy galgzke wedlug spornego rozwiazania widzial przed dniem 13
kwietnia 2015 r. (k. 269 akt Sp. 23.2019 TII). Tym samym postanowieniem z dnia 17
czerwca 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019) Kolegium oddalito wniosek o przestuchanie
Zdzistawa Machury i Thorstena Wulfa w charakterze swiadkéw.

Ponadto, postanowieniem z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019 TII)
Kolegium Orzekajgce oddalito wnioski uprawnionego o przestuchanie w charakterze
$wiadkow Bogumita Miksza oraz Lukasza Jagodzinskiego, a takze wniosek wnoszgcego
sprzeciw o przestuchanie Romana Wittek w charakterze $wiadka.

Kolegium Orzekajgce, zwazyto co nastepuje.

Stosownie do przepiséw art. 246 ust.l i art.247 ust.2 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej, kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji
Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu, a jezeli uprawniony w odpowiedzi na
sprzeciw podniesie zarzut, ze sprzeciw ten jest bezzasadny to sprawa zostaje
przekazana do rozstrzygniecia w postepowaniu spornym. Zgodnie z przepisem art. 246
ust.2 p.w.p. podstawe sprzeciwu -stanowia okolicznosci, ktére uzasadniaja
uniewaznienie patentu. W mys$l art. 255 ust.1 pkt 9 powotanej ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej sprawy o uniewaznienie patentu na skutek zloZzonego sprzeciwu
uznanego za bezzasadny rozpatruje Urzad Patentowy RP w trybie postepowania
spornego, przy czym Urzad Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postepowania
spornego w granicach wniosku i jest zwigzany podstawg prawng wskazang przez
wnioskodawece (art. 255 ust.4 p.w.p.).

Kolegium Orzekajace zwazyto, ze zgodnie z powotanym art. 94 ust. 1 pwp, wzorem
uzytkowym jest (konkretne) nowe i uzyteczne rozwigzanie o charakterze technicznym
dotyczace ksztattu, budowy lub zestawienia (jednego) przedmiotu o trwatej postaci,
wyroznionego cechami znamiennymi, a wiec dowo6d braku jego nowo$ci wymaga
przedstawienia wczesniejszego rozwigzania o wszystkich jego zastrzeganych cechach, a

zwlaszcza o jego cechach znamiennych.



Rozwigzania nie uwaza sie za nowe, jesli jest czescig stanu techniki, zgodnie z
art. 25 ust. 1 powolanej ustawy Prawo wilasnoséci przemystowej, majgcym odpowiednie
zastosowanie do wzor6éw uzytkowych na mocy art. 100 tej ustawy.

Stan techniki zostal zdefiniowany ust. 2 i 3 w art. 25 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej w spos6b nastepujacy.

a) przez stan techniki rozumie sie wszystko to, co przed datg, wedlug ktérej
oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostato udostepnione do wiadomosci
powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub
ujawnienie w inny sposéb;

b) za stanowigce cze$¢ stanu techniki uwaza sie rowniez informacje zawarte w
zgtoszeniach wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych, korzystajacych z wczesniejszego
pierwszenstwa, nieudostepnione do wiadomos$ci powszechnej, pod warunkiem ich
ogloszenia w sposéb okreslony w ustawie.

Zgodnie z zastrzeZeniem niezaleznym 1 sporny wzdr stanowi:

»Gatazka choinki z tworzywa sztucznego zbudowana z konaru(1) i odnég (2), w
ktérej zaréwno konar (1), jak i jego odnogi (2) owiniete s3 tworzywem sztucznym,
znamienna tym, ze konar (1) i odnogi (2) sa potaczone zewnetrznymi obejmami (3),
ktére stanowig odcinki drutu zwinietego w pier$cienie.”

Ilustracje przykiadu wykonania wynalazku przedstawiono ponizej.

Kolegium Orzekajgce uznalo wbrew twierdzeniom uprawnionego, ze sporny

wzor uzytkowy cechuje sie brakiem nowosci w $wietle filmu ,How It's Made: Artificial



Christmas Trees” (patrz ptyta CD, k.100 akt Sp.23.2019) zamieszczonego w Internecie,
na portalu You Tube w dniu 7 grudnia 2010 r., §j. przed datg pierwszenstwa spornego
wzoru 13.04.2015 r., w ktérym to filmie w czasie oznaczonym 00:02:01 do 00:02:05
przedstawiono sposob 1aczenia krétszych elementéw sztucznej choinki (odnég) z
dtuzszym elementem sztucznej choinki (konarem) zewnetrznymi obejmami, ktére
stanowig odcinki drutu zwinietego w pierscienie, w wyniku czego otrzymywana jest
gatazka choinki z tworzywa sztucznego zbudowana z konara i odnég, w ktérej zarowno
konar, jak i jego odnogi owiniete s tworzywem sztucznym (patrz tlumaczenie
przysiegte komentarza lektora z odnos$nego fragmentu tego filmu wraz ze zrzutami
ekranu k. 219 — k222 akt Sp.23.2019, TII). Tak wiec film ten ujawnia wszystkie cechy
zastrzegane w zastrzezeniu niezaleznym 1 spornego wynalazku.

W $wietle sprawdzonej przez Kolegium tre$ci ww. filmu nie sposéb zgodzi¢ sie, z
twierdzeniem uprawnionego, ze ,film ten nie dotyczy samodzielnych galazek” i dlatego
nie moze by¢ skutecznym przeciwstawieniem na brak nowosci spornego wzoru. Sporny
wz6r dotyczy ogodlnie gatazki choinki, nie precyzujac ani rodzaju tej choinki, ani tez tego,
Ze sporna gatgzka choinki ma by¢ wyrobem samodzielnie oferowanym na rynku. W tej
sytuacji okoliczno$é, ze ww. film dotyczy innego rodzaju choinki zawierajgcej sporng
galazke niz ta, do ktérej sporng gatazke stosuje uprawniony jest bez znaczenia i nie
zmienia faktu, ze film ten, wbrew twierdzeniom uprawnionego, ujawnia caty zespét cech
zastrzeganych w zastrzezeniu niezaleznym spornego wzoru. Ponadto, nalezy zauwazy¢,
zZe uprawniony nie kwestioriowat daty zamieszczenia w Internecie, na portalu You Tube,
ww. filmu.

Niezaleznie od powyzszego, o braku nowoéci spornego wzoru $wiadcza takze
zeznania Swiadka Wojciecha Czorta ztozone na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r.
Zeznatl on (zgodnie ze swoim o$wiadczeniem, ktére potwierdzit — k.21, akt Sp.23.2019),
ze galazki choinki z tworzywa sztucznego zbudowane z konara i odndég, w ktorych
zarowno konar, jak i jego odnogi owiniete byly tworzywem sztucznym, przy czym
konary i odnogi byly potaczone zewnetrznymi obejmami, ktére stanowily odcinki drutu
zwinigtego w piersScienie, znajdowaly sie w choinkach sprzedawanych przez niego na
bazarach w Nowym Targu i Jabtonce, we wrze$niu lub w pazdzierniku 2014 r., tj. przed
datg pierwszenstwa spornego wzoru 13.04.2015 r, ktére to choinki zakupil od
Zdzistawa Machury
Kolegium nie podzielito przy tym stanowiska uprawnionego, ze wniosek o przestuchanie
ww $wiadka byt sp6zniony i dlatego zachodzita przeszkoda w dopuszczeniu dowodu z

zeznan tej osoby. Uprawniony podniést w tym zakresie, Zze w analizowanej sprawie,



toczacej sie na skutek sprzeciwu, mozliwo$¢ powolywania nowych dowoddéw jest
ograniczona w czasie. Zdaniem Kolegium, ograniczenie o ktérym mowa w tresci art. 246
ust. 1 pwp dotyczy obowigzku umotywowania sprzeciwu a wiec przedstawienia
zarzutow i okolicznosci faktycznych z nimi zwigzanych a nie Zrédet czy tez $rodkéw
dowodowych, ktére majg stuzy¢é wykazaniu tych okolicznosci i zarzutéw. Swiadek
Wojciech Czort (podobnie jak Ireneusz Grabarczyk) zostat przestuchany na okolicznosci
podnoszone f)rzez Wnosz3cego sprzeciw juz w dacie wniesienia sprzeciwu z ktérych nie
wycofal sie on na Zzadnym etapie postepowania, co potwierdza o$wiadczenie zataczone
do sprzeciwu (k21, akt Sp.23.2019).

W $wietle powyzszego, poniewaz o braku nowos$ci spornego wzoru w niniejszej
sprawie przesadza ujawnienie przed data zgloszenia do ochrony catego rozwigzania
(gatazki choinki) wedlug spornego wzoru nie ma znaczenia, stuszne skadinad
twierdzenie uprawnionego, Ze samo ujawnienie materialéw (obejm) stuzgcych do
wykonania gatazki choinki nie moze $wiadczy¢ o ujawnieniu gatazki wedtug spornego
rozwigzania. Dlatego dla rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy nieprzydatne okazaty
sie zlozone przez wnoszacego sprzeciw dowody na te okolicznos¢, a w tym dokumenty
wydania i wysytki zszywacza i zszywek C-ring z firmy Bizea wraz z internetowa ofertg
firmy Bizea dotyczaca zszywacza i zszywek C-ring (k. 22 verte - k.24 verte akt
Sp.23.2019).

Nalezy zauwazy¢, zgodnie z orzecznictwem i doktryna, Ze gdy istnieja przestanki
uniewaznienia prawa wylacznego w zakresie okreSlonym w tzw. zastrzeZeniu
niezaleznym, to skutki tego uniewaznienia rozciagajg sie takze na tres$¢ tzw. zastrzezen
zaleznych, a w konsekwencji uniewaznieniu podlega cate prawo wytaczne. W wyroku z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 56/16 Wojewddzki Sad
Administracyjny w Warszawie stwierdzil, ze ,zgodnie z orzecznictwem i doktryna, gdy
istnieja przestanki uniewaznienia prawa wyltgcznego w zakresie okre$lonym w tzw.
zastrzezeniu niezaleznym, to skutki tego uniewaznienia rozciagaja sie takze na tre$¢ tzw.
zastrzezen zaleznych, a w konsekwencji uniewaznieniu podlega cate prawo wylgczne”
(patrz rowniez wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8.01.1998r, sygn. akt III RN 97/97, oraz
publikacja ,Prawo Wiasnosci Przemystowej pod redakcjg Ryszarda Skubisza, Tom 14A,
Wyd. C.H.BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 802, pierwszy akapit
(60)). W S$wietle powyzszego, bezprzedmiotowe s3 argumenty uprawnionego,
wskazujgce na roznice w kolorze obejm (C-ringéw) na filmie (srebrne) i na zdjeciach

ilustrujacych sporny wzoér (w kolorze gatazki). Kolor obejm jest bowiem zastrzegany w



10

zastrzezeniu zaleznym spornego prawa ochronnego na wzér uzytkowy, nie za$ w jego
zastrzeZeniu niezaleznym.

Postanowieniem z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019 TII) Kolegium
Orzekajace oddalito wnioski uprawnionego o przestuchanie w charakterze swiadkéw
Bogumita Miksza oraz kLukasza Jagodziriskiego, na okoliczno$¢ wskazang w piSmie
uprawnionego z dnia 8 lipca 2019 r. (k. 214 verte akt Sp. 23.2019), tj. czy przed datg 13
kwietnia 2015 r. na rynku byty dostepne choinki wykonane wedtug spornego wzoru, w
szczegblnoséci w ofercie wnoszacego sprzeciw. Kolegium stwierdzito, ze dowdd ten nie
nadaje sie do ustalenia okolicznosci istotnych dla sprawy tj. stosowania spornego
rozwigzania w obrocie. Sam fakt, iz §wiadek nie zetknal sie z danym rozwiazaniem w
danym okresie nie oznacza, ze nie bylo ono obecne na rynku. W konsekwencji, nawet
ustalenie w toku przestuchania, ze $wiadek nie spotkat sie z gatazka o cechach objetych
spornym prawem nie przesadza o nowosci tego rozwigzania. W tym zakresie nalezy
wyjaénié, ze rola $wiadka jest komunikowanie o okoliczno$ciach faktycznych z ktérymi
sie zetknat bezposrednio lub posrednio a nie kategoryczne przesgdzenie, Ze danego
zdarzenia nie byto, poniewaz on sie z nim nie zetknal. Oceny, czy analizowane
rozwigzanie (galazka) bylo obecne na rynku, czy tez nie, dokonuje samodzielnie
Kolegium, w oparciu o caloksztalt zgromadzonego w sprawie materialu. Dowody
poddane analizie we wcze$niejszej czeSci niniejszego uzasadnienia jednoznacznie
potwierdzajg, iz sporne rozwigzanie zostato ujawnione przed datg pierwszenstwa (13
kwietnia 2015 r.).

Z tych samych wzgledéw jak wnioski uprawnionego o przestuchanie w
charakterze $wiadkéw Bogumita Miksza oraz Lukasza Jagodzinskiego, o rzeczywistym
braku wcze$niejszego ujawnienia spornego rozwigzania nie moga $wiadczy¢ przetozone
przez uprawnionego materiaty obejmujace:

-10 o$wiadczen, w tym dwa z tlumaczeniem, w ktorych o$wiadczajacy twierdza,
ze nie spotkali sie z produkcjg choinek z gatgzkami zszywanymi za pomocg C-ringéw,
i/lub spotkali sie dopiero z taka produkcjg uprawnionego w 2015 r., przy czym 4
o$wiadczenia dotyczg zszywania za pomocg C-ringéw w kolorze zielonym (k. 56 - k.66
akt Sp.23.2019),

- o$wiadczenie menadzera firmy chinskiej wraz z tlumaczeniem, w ktorym
o$wiadczajacy twierdzi, Ze nie spotkat sie z produkcja choinek z gatgzkami zszywanymi
za pomocg C-ringéw, i/lub spotkat sie dopiero z takg produkcjg uprawnionego w 2015 r.

wraz z korespondencja e-mailowg (k. 53 - k.55 akt Sp.23.2019),
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- o$wiadczenie tukasza Jagodzinskiego o produkcji choinek z galagzkami wedtug
spornego wzoru w 2015 r. jedynie przez firme uprawnionego (k. 112 akt Sp.23.2019).

Natomiast odpowiedz Pomorskiego Urzedu Celno-Skarbowego z dnia 18 grudnia
2018 r. (k. 48 akt Sp.23.2019) dotyczaca braku zgloszenia w tym Urzedzie w roku 2014
zgloszenia celnego kontenera nr MRKU2858142, ktérego dotyczy faktura handlowa
firmy chinskiej stanowiaca zalacznik 5 do sprzeciwu (k. 27 i 28 verte akt $p.23.2019)
jest bezprzedmiotowa dla rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy, gdyz wnoszacy
sprzeciw pismem doreczonym w dniu 11 kwietnia 2019 r. (k. 109 akt Sp.23.2019)
wycofat zatacznik 5 do sprzeciwu. Jedynie na marginesie nalezy wyjasni¢, ze pismo to
nie moze $wiadczy¢ o rzeczywistym braku przywozu takiego kontenera do Polski, gdyz
mogt on by¢ oclony w innym Urzedzie Celno-Skarbowym. Ponadto, kwestia przywozu do
Polski kontenera z prébkami szczypiec i C-ringéw w 2014 nie ma znaczenia przy ocenie
nowosci spornego wzoru, w sytuacji gdy przedmiotem oceny jest gatgzka choinki, a nie
urzadzenia i materialy stuzace do jej wytworzenie, co omdéwiono juz w niniejszym
uzasadnieniu.

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. (k. 136 akt Sp. 23.2019) Kolegium
oddalito wniosek o przestuchanie Zdzistawa Machury i Thorstena Wulfa w charakterze
Swiadkdéw, uznajac, ze poniewaz te wskazane osoby mialy zeznawaé na okolicznosé
ujawnienia choinek z gatgzkami wykonanymi wedlug spornego wzoru przed data jego
pierwszenstwa, to ich przestuchanie jest niecelowe w S$wietle zeznan S$wiadkéw
Wojciecha Czorta i Ireneusza Grabarczyka. Osoby te przedstawily swoéj stanowiska w
o$wiadczeniach zalgczonych w sprawie (k. 19 verte i k.19 oraz k.11 i k. 12 verte, akt
Sp.23.2019). Z tych samych wzgleddw postanowieniem z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (k.
136 akt Sp. 23.2019 TII) Kolegium Orzekajace oddalito wniosek wnoszacego sprzeciw o
przestuchanie Romana Wittek w charakterze $wiadka (patrz o$wiadczenie Romana
Wittek - k. 15, akt Sp.23.2019).

Majgc na wzgie;dzie fakt, iz wskazany wyzej material dowodowy przesadza o
braku nowosci spornego rozwigzania, Kolegium nie analizowato pozostatego materiatu
dowodowego wskazanego przez wnoszacego sprzeciw w tym zakresie. -

Rozstrzygajac za$ wniosek o zwrot kosztéw postepowania ztozZony przez
wnoszgcego sprzeciw Kolegium uznato, ze jest on zasadny. Stosownie bowiem do
obowigzujgcych przepiséw, strona, ktérej zgdanie zostalo uwzglednione ma prawo do
zwrotu niezbednych kosztéw postepowania w razie ztozenia o to wniosku nie poZniej

niz przed zamknieciem rozprawy.



W przedmiotowej sprawie zadanie uniewaznienia spornego prawa zostato
uwzglednione.

W tej sytuacji zasadnym jest przyznanie wnoszgcemu sprzeciw zwrotu
niezbednych kosztow postepowania.

Do niezbednych kosztéw postepowania w mysl przepisu art.98 § 1 k.p.c. zalicza si¢
w przypadku, gdy strona korzystala z zastepstwa petnomocnika, jego wynagrodzenie,
koszty przejazdu na rozprawy oraz wydatki zwigzane ze sporzadzaniem pism i
wnioskow.

W niniejszej sprawie wnoszacy sprzeciw korzystat z ustug pelnomocnika, ktérym
byt rzecznik patentowy.

Ustalajac wynagrodzenie pelnomocnika Kolegium oparto sie na przepisie § 7 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opfat za
czynnosci rzecznikéw patentowych (Dz.U. z 5 maja 2017 r,, poz. 881), wedtug ktérego
stawka minimalna w sprawach dotyczacych uniewaznienia prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wynosi 1600 zi.

W zwiazku z powyzszym Kolegium uznato za zasadne przyznanie wnioskodawcy
kwoty 2600 zt. Na kwote te sktada sie wynagrodzenie pelnomocnika w wysokosci 1600
z} oraz zwrot oplaty za wniosek w wysokosci 1000 zi.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
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