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Sad Wojewddzki Sgd Administracyjny w Warszawie

Sedziowie Danuta Szydtowska

Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz /przewodniczacy/
Jakub Linkowski /sprawozdawca/

Symbol z opisem 6462 Wzory uzytkowe

Hasta tematyczne Wiasnos¢ przemystowa

Skarzony organ Urzad Patentowy RP

Tres¢ wyniku Oddalono skarge

Powolane przepisy Dz.U. 2013 poz 1410 art. 94 ust. 1, art. 25, art. 246 ust. 1

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo witasno$ci przemystowej - tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi - t..

SENTENCJA

Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie w sktadzie nastepujagcym: Przewodniczacy Sedzia WSA
Henryka Lewandowska - Kuraszkiewicz Sedziowie Sedzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sedzia WSA Danuta

. . . . Ly ze skargi Mieczystawa
Szydlowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 pazdziernika 2020 r. sprawy WISNIEgWSKIEéO

na decyzj¢ Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr Sp. 23.2019 w
przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego na wzor uzytkowy oddala skarge

UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarzenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia "28 )" listopada 2019 r."r 232019, kt4rg organ po rozpoznaniu na rozprawie w dniu "0 " listopada 2019 r.

sprawy o uniewaznienie prawa ochronnego na wzor uzytkowy pt: "Gatazka choinki z tworzywa sztucznego" nr
na rzecz Mieczystawa dziatalnosé d d fi Mieczystaw WISNIEWSKI PPH
WISNIEWSKIEGO prowadzgcego Z1atalnosc gospodarczg pod 13 yatpol z siedzibg w

. . . .o rzez Adama
Mystowie, wszczetej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny wniesionego 'g”_ prowadzacego

dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg#dam GIL Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Handlowo- _ 3 podstawie art. 246 i 247
Ustuaowe "ADAL" z siedzibag w Kozieatdwkach,

ust. 2 oraz art. 94, art. 25 w zwigzku z art. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnos$ci

Ru.69848 "udzielonego

przemystowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 256 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe;:

1. uniewaznit prawo ochronne na wzor uzytkowy pt.: "Galazka choinki z tworzywa sztucznego" nr Ru.69848,

przyznat . L, Adam GIL Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
. Adamowi GILowI prowadzacemu dziatalnos¢ gospodarcza pod firma yspygowe "ADAL" 7 siedziba w Koziegtéwkach,
W u(uod Mieczystawa WISNIEWSKIEGO noéé gospodarczq pOd firma Mieczystaw WISNIEWSKI PPH MATPOL kwote
prowadzacego . ., z siedzibg w Mystowie, [ .
W WYSOKOSC1 20UV z1f (stownie: awa tysigce szescset zlotych) tytutem zwrotu Kosztow postepowania w sprawie;

Decyzj¢ wydano w nast¢pujacych okoliczno$ciach faktycznych i prawnych:

) _ ) Adam ) . Adam GIL Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Dnia 30 sierpnia 2018 1.GIL  prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Handlowo-Ustugowe "ADAL" z

siedzibg w Koziegtowkach wystapit do Urzedu Patentowego RP ze sprzeciwem wobec prawomocnej decyzji o

udzieleniu prawa ochronnego na wzor uzytkowy pt: "Gatazka choinki z tworzywa sztucznego" nr "

. na rzecz Mieczystawa . Y, Mi taw WISNIEWSKI PPH
Ru.69848 udzielonego ¢ dziatalno$¢ gospodarcza pod firma V'€c2ysiaw
€0 WISNIEWSKIEGO prowadzacego gosp ap 4 MATPOL 7 siedzibg

Mystowie, 7z pierwszenstwem od dnia 13 kwietnia 2015 r.

Jako podstawe swojego zadania wnioskodawca wskazat przepisy art. 94 ust. 1 i art. 25 w zwiazku z art. 100, a
takze art. 97 ust. 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej podnoszac, ze w dacie jego zgloszenia do rejestracji
sporny wzor nie spetnial wymogu nowosci.

Na dowod braku nowosci spornego wzoru wnoszacy sprzeciw przedtozyt nastepujace materialy dowodowe:
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- 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-23-20191 ¢ /r7utami ekranu (patrz akt notarialny, k. 28 - k.33 akt SP-23.2019 otwarcia
o internetowej dotyczacy

strony Poralu You 7wy filmem oraz strony bizea.com) oraz thumaczeniem przysiggtym komentarza

lektora z gdnoénego fragmentu tego filmu wraz ze zrzutami ekranu (k. 219 - k.222 akt Sp-23.2019, TlI),
- o$wiadczenie chinskiego dostawcy zszywek wraz z fakturg (k. 26 - k.28 verte akt Sp.23.2019),
- fragment katalogu wnoszacego sprzeciw (k. 24 - k.25 aktSp.23.2019),

- dokumenty wydania i wysytki zszywacza i zszywek C-ring z firmy Bizéa 'wraz 7 internetowa oferta firmy "
Bizea dotyczacg zszywacza i zszywek C-ring (k. 22 verte - k.24 verte akt Sp.23.2019),

. . Wojciecha . . .
- oSwiadczenie CZORTA o zakupie choinek z galazkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. wraz z faktura (k. 20 1

k.21 akt Sp23.2019),

Rafata PARYLY o
- o$wiadczenie zakupie choinek z galgzkami wedlug spornego wzoru w 2014 r. wraz z faktura (k. 20

verte 1 k.21 verte akt Sp.23.2019),

L. . Teresy MACHURY, Zdzistawa MACHURY i .
- oSwiadczenie 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),
Szymona StOCINSKIEGO

- o$wiadczenie o zapoznaniu sie z choinkami z gatagzkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. (k. 17 verte
akt Sp.23.2019),

.. . Dariusza LATANIKA o . . .
- oSwiadczeni€ zapoznaniu sie z choinkami z gatgzkami wedlug spornego wzoru w 2014 r. (k. 16 akt "
Sp.23.2019),

L. . Rafala KAHALI o ) ) .
- o$wiadczenie zapoznaniu sie z choinkami z gatgzkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. (k. 16 verte
akt Sp.23.2019),

o . Romana WITTEK o _ . . |
- oSwiadczeni€ zapoznaniu sie + z choinkami z galazkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. (k. 15 akt

Sp.23.2019),

.. . Adama GILA o zapoznaniu . . .
- o$wiadczenie sig : z choinkami z gatgzkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. (k. 15 verte

akt Sp.23.2019),

cwiad . Wojciecha DZIEDZICA (k. 14
- oswiadezenie pi's 93 2019),

- os$wiadczenie spotki MAG o zapoznaniu si¢ z choinkami z galagzkami wedlug spornego wzoru w 2014 r. (k.
14 verte akt 'Sp.23.2019),

Thomasa VOLKERA o
- o$wiadczenie zapoznaniu sie z choinkami z gatagzkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. wraz z
ttumaczeniem przysiegtym (k. 13 verte i k.13 akt Sp.23.2019),

Thorstena WULFA o
- o$wiadczenie zapoznaniu sie z choinkami z gatgzkami wedtug spornego wzoru w 2014 r. wraz z

ttumaczeniem przysiegtym (k. 11- k.12 verte akt Sp.23.2019),

- rachunek Ce:y ZHamburga. ; ik turg za przewoz lotniczy (k. 89 verte - k.90 akt Sp.23.2019),
waz Christmaswo

- 2 arkusze fotografii Stoiska ADAL  pa targachrzlg'lgr""”kf”rt (k.87k.88 akt Sp.23.2019),

- 3 karty z katalogu 93 '2016/2017 (k. 102- k.104 akt Sp.23.2019),

Ponadto, w niedatowanym pismie dorgczonym do Urzgdu Patentowego dnia 11 kwietnia 2019 r. (k. 109)
wnoszacy sprzeciw wycofal materiaty dowodowe na ktére powolal si¢ w sprzeciwie obejmujace oswiadczenie
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menadzera firmy chinskiej wraz z thumaczeniem i fakturg z dnia 10 stycznia 2014 r., fragment katalogu

: . : Lot - Szymona
wnoszacego sprzeciw, 2 faktury dotyczace sprzedazy choinek w 2014 r. oraz o§wiadczenia SLOCINSKIEGO.
Dariusza t ATANIKA i
Uprawniony w odpowiedzi na sprzeciw uznat sprzeciw za bezzasadny. Rafata KABALY.
Odnosnie filmu "How It's
Made: Artificial Christmas
Trees"
kwestionujac daty podania tego filmu do wiadomosci publicznej) uprawniony o§wiadczyl, ze film ten nie

zamieszczonego w Internecie, na portalu You Tube wdniu 7 grudnia 2010 r. (nie

$wiadczy o braku nowosci spornego wzoru.. Zdaniem uprawnionego, film ten nie prezentuje wykonania
samodzielnych, wyodrebnionych gat¢zi choinek do produkeji sztucznych drzewek na potrzeby mieszkaniowe,
lecz wykonanie wielkogabarytowych choinek opartych na stozkowych stelazach, w ktérych odnogi taczone sg
nie z konarem lecz z elementem stozkowego szkieletu (k.70 akt Sp.23.2019).

W szczegblnosci, uprawniony zwrocit uwage na roznice w kolorze obejm (C-ringdéw) na filmie (srebrne) i na
zdjeciach ilustrujacych sporny wzor (w kolorze gatazki). Uprawniony wskazat takze, ze samo ujawnienie
materialow (obejm) stuzgcych do wykonania gatazki choinki nie moze $wiadczy¢ o ujawnieniu gatazki wedtug
spornego rozwigzania. Odnosnie przedtozonych przez wnoszacego sprzeciw o§wiadczen uprawniony
zakwestionowat ich wiarygodnos$¢, twierdzac, ze nie sa one poparte zadnymi dowodami (k. 69 verte aktSp.23.2019).

Na poparcie swoich twierdzen uprawniony przedtozyt:

- 10 o$wiadczen, w tym dwa z thumaczeniem, w ktérych o§wiadczajacy twierdza, ze nie spotkali si¢ z
produkcja choinek z gatgzkami zszywanymi za pomocg C-ringdw, i/lub spotkali si¢ dopiero z takg produkcja
uprawnionego w 2015 r., przy czym 4 o$wiadczenia dotycza zszywania za pomocg C-ringdéw w kolorze
zielonym (k. 56 - k.66 akt Sp.23.2019),

- os$wiadczenie menadzera firmy chinskiej wraz z thumaczeniem, w ktérym o$wiadczajacy twierdzi, Ze nie
spotkat si¢ z produkcja choinek z gatazkami zszywanymi za pomoca C-ringdéw, 1/lub spotkat si¢ dopiero z taka
produkcja uprawnionego w 2015 r. wraz z korespondencja e-mailowg (k. 53 - k.55 akt 'Sp.23.2019),

- korespondencje¢ pomi¢dzy uprawnionym i firmg Bizea sp. z o.0. (k. 49 verte - k.52 akt Sp.23.2019),

. . P ki . .

- odpowiedz U?ngg[ls ®9% " Celno-Skarbowego z dnia 18 grudnia 2018 r. (k. 48 akt SP.23.2019),

. tukasza JAGODZINSKIEGO . ) }
- oSwiadczeni€ o produkgji choinek z galgzkami wedtug spornego wzoru w 2015 r. jedynie przez firme
uprawnionego (k. 112 akt 'Sp.23.2019).

L . (k. 136 akt . . . i
Ponadto, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2019 r. Sp.23.2019). ' Kolegium Orzekajace dopuscito dowod
Swiadkéw Wojciecha CZORTA i

z przestuchania w charakterz kolicznosci wskazan iSmie wnosz
przestuc c e elreneuszaGRABARCZYKA okolicznosci ws € W piSmie wnoszacego

sprzeciw z dnia 31 maja 2019 r. Swiadkowie ci zeznawah na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r. Swiadek

Wojciech CZORT k. 272 akt
Sesnal (patrz k.271 - $p.23.2019, TI). (zgodnie ze swoim o$wiadczeniem i faktura, ktore potwierdzit -

k.211k.20,Sp-23.2019), 7e gatazki choinki z tworzywa sztucznego zbudowane z konara i odnég, w ktorych
zarOwno konar, jak i jego odnogi owinigte byly tworzywem sztucznym, przy czym konary i odnogi bytly
polaczone zewnetrznymi obejmami, ktore stanowity odcmkl drutu zwinigtego w pierScienie, znajdowaty si¢ w
Nowym Targu i

choinkach sprzedawanych przez niego na bazarach wjzpi0nce , we wrzesniu lub w pazdzierniku 2014 r.,
ktore to choinki zakupﬁ&iggr&am" Odnoszac si¢ do zeznan §wiadkow uprawniony zakwestionowat ich
wiarygodno$¢, twierdzac, ze nie sg one poparte zadnymi dowodami. W szczegdlnosci, podnidst, ze faktura

Kk Swiadkowi Wojciechowi . Ina i ni ik . . .. .. .  choinek. ktérveh
okazana czorTow jest nieczytelna i nie wynika z niej data jej wystawienia ani rodzaj choinek, ktoryc
dotyczy. Swiadek | ”e“e“sz GRABARCZYK zeznat, ¢,y oalazke wedlug spornego rozwiazania widziat przed dniem

13 kwietnia 2015 T. (K. 269 aki Sp 23.2019).  samym postanowieniem z dnia 17 ' czerwca 2019 1. (k. 136 akt

Sp.23.20 Zdzistawa MACHURY i J P
5 Kolegium oddalifo wniosek o przestuchanie Ty Sl 0 \VULEA w charakterze S W1adkoOw.
.. . 11 L (k. 136 akt . . :
Ponadto, postanowieniem z dnia wrzesnia 2019 1. (gp 232019 TIN) Kolegium Orzekajace oddalito

whnioski uprawnionego o przestuchanie w charakterze $wiadkow Bogustawa MIKSZA  takze wniosek wnoszacego
oraz tukasza

JAGODZINSKIEGO, a
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sprzeciw o przestuchanie Romana WITTEK w charakterze $wiadka.

Po przeanalizowaniu przedstawionych materialow Kolegium Orzekajace Urzgdu Patentowego decyzja z dnia "

28  listopada 2019 r. uniewaznilo prawo ochronne na wzoér uzytkowy pt.: "Galazka choinki z tworzywa

nr Adamowi GIL od Mieczystawa WISNIEWSKIEGO . ‘e :
sztucznego" oraz przyznalo Y stownie: dwa tysiace
89" 5p.23.2019 przy kwote w wysokosci 2600 zt ( ysia

szesCset zlotych) tytutem zwrotu kosztow postgpowania w sprawie.

W uzasadnieniu decyzji organ patentowy wskazal, ze zgodnie z 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, wyrdznionego cechami znamiennymi, a wigc dowdd braku
jego nowosci wymaga przedstawienia wczesniejszego rozwigzania o wszystkich jego zastrzeganych cechach, a
zwlaszcza o jego cechach znamiennych.

Rozwigzania nie uwaza si¢ za nowe, jesli jest czescig stanu techniki, zgodnie z art. 25 ust. 1 powolanej ustawy
Prawo wlasnosci przemystowej, majacym odpowiednie zastosowanie do wzoréw uzytkowych na mocy art. 100
tej ustawy.

Stan techniki zostat zdefiniowany ust. 2 1 3 w art. 25 ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej w sposob
nastepujacy:

a) przez stan techniki rozumie si¢ wszystko to, co przed data, wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do
uzyskania patentu, zostato udostgpnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu,
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob;

b) za stanowigce cz¢$¢ stanu techniki uwaza si¢ rowniez informacje zawarte w zgtoszeniach wynalazkow lub
wzorow uzytkowych, korzystajacych z wczesniejszego pierwszenstwa, nieudostepnione do wiadomosci
powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia w sposdb okreslony w ustawie.

Organ wskazat, Ze zgodnie z zastrzezeniem niezaleznym 1 sporny wzor stanowi:

"Gatazka choinki z tworzywa sztucznego zbudowana z konaru(l) i odnog (2), w ktoérej zardéwno konar (1), jak i
jego odnogi (2) owinigte sg tworzywem sztucznym, znamienna tym, ze konar (1) i odnogi (2) sg potaczone
zewnetrznymi obejmami (3), ktore stanowig odcinki drutu zwinigtego w pierscienie."

Kolegium Orzekajace uznato wbrew twierdzeniom uprawnionego, ze sporny wzor uzytkowy cechuje si¢

. , . , . filmu "How It's Made: Artificial Christmas . . You Tube
brakiem nowosci w swietle Tyees (plyta CD, k. 100 akt Sp.23.2019) zamieszczonego w Internecie, na portalu
wdniu 7  grudnia 2010 r., tj. przed datg pierwszenstwa spornego wzoru tj. 13.04.2015 r., w ktorym to filmie
w czasie oznaczonym 00:02:01 do 00:02:05 przedstawiono sposob taczenia krotszych elementow sztucznej
choinki (odnég) z dluzszym elementem sztucznej choinki (konarem) zewnetrznymi obejmami, ktore stanowia
odcinki drutu zwinigtego w pierscienie, w wyniku czego otrzymywana jest gatgzka choinki z tworzywa
sztucznego zbudowana z konara i odnog, w ktorej zaréwno konar, jak i jego odnogi owinigte sg tworzywem
sztucznym (thumaczenie przysiggte komentarza lektora z odnosnego fragmentu tego filmu wraz ze zrzutami
ekranu k. 219 - k.222 akt SP.23.2019)

Zdaniem organu film ten ujawnia wszystkie cechy okreslone w zastrzezeniu niezaleznym 1 spornego
wynalazku.

W $wietle sprawdzonej przez Kolegium tresci ww. filmu nie sposéb zgodzi¢ sie, z twierdzeniem
uprawnionego, ze "film ten nie dotyczy samodzielnych gatazek" i dlatego nie moze by¢ skutecznym
przeciwstawieniem na brak nowosci spornego wzoru. Sporny wzor dotyczy ogélnie gatazki choinki, nie
precyzujac ani rodzaju tej choinki, ani tez tego, ze sporna gatgzka choinki ma by¢ wyrobem samodzielnie
oferowanym na rynku. W tej sytuacji okoliczno$¢, ze ww. film dotyczy innego rodzaju choinki zawierajace;j
sporng gatazke niz ta, do ktorej sporng gatazke stosuje uprawniony jest bez znaczenia i nie zmienia faktu, ze
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film ten, wbrew twierdzeniom uprawnionego, ujawnia caty zesp6t cech zastrzeganych w zastrzezeniu
niezaleznym spornego wzoru. Ponadto, nalezy Urzad Patentowy zauwazyt, ze uprawniony nie kwestionowat

daty zamieszczenia w Internecie, na portalu:v‘:v“ Tube, filmu.

Organ wskazal rowniez, ze niezaleznie od powyzszego, o braku nowosci spornego wzoru §wiadcza takze

. $wiadka Wojciecha , . . . .20 1
zeznaniaczorTa ztozone na rozprawie w Urzedzie Patentowym w dniu listopada 2019 r. Zeznatl on
(zgodnie ze swoim o$wiadczeniem, ktore potwierdzit - k.21, 155'23'2019)’ galazki choinki z tworzywa
sztucznego zbudowane z konara i odnoég, w ktorych zaréwno konar, jak i jego odnogi owinigte byty
tworzywem sztucznym, przy czym konary i odnogi byly potaczone zewng¢trznymi obejmami, ktore stanowity
odcinki drutu zwinigtego w pierscienie, znajdowaly si¢ w choinkach sprzedawanych przez niego na bazarach w
Nowym Targu | . lub w pazdzierniku 2014 r., tj. przed datg pierwszenstwa spornego wzoru tj. 13.04.2015 r.,

Jabtonce we wrzesniu ] :
ktore to choinki zakupil od Zdzistawa MACHURY.

Kolegium Orzekajace UP nie podzielito przy tym stanowiska uprawnionego, ze wniosek o przestuchanie ww
Swiadka byt spdzniony i dlatego zachodzita przeszkoda w dopuszczeniu dowodu z zeznan tej osoby.
Uprawniony podnidst w tym zakresie, ze w analizowanej sprawie. toczacej si¢ na skutek sprzeciwu, mozliwos¢
powotywania nowych dowodow jest ograniczona w czasie. Zdaniem Kolegium, ograniczenie o ktorym mowa
w tresci art. 246 ust, 1 pwp dotyczy obowigzku umotywowania sprzeciwu a wiec przedstawienia zarzutéw i
okolicznosci faktycznych z nimi zwigzanych a nie Zrodet czy tez srodkow dowodowych, ktore majg stuzy¢

. . ... .. Wojciech CZORT (podobnie jak
wykazaniu tych okoliczno$ci i zarzutow. Swiadek reneusz GRABARCZYK) zostat przeshuchany na
okoliczno$ci podnoszone przez wnoszacego sprzeciw juz w dacie wniesienia sprzeciwu z ktorych nie wycofat

si¢ on na zadnym etapie postepowania, co potwierdza o§wiadczenie zataczone do sprzeciwu (k.21, aktSp.23.2019).

Zdaniem organu patentowego, w $wietle powyzszego, poniewaz o braku nowosci spornego wzoru w niniejszej
sprawie przesadza ujawnienie przed data zgltoszenia do ochrony catego rozwigzania (gatazki choinki) wedtug
spornego wzoru nie ma znaczenia, stuszne skadinad twierdzenie uprawnionego, ze samo ujawnienie
materialow (obejm) stuzacych do wykonania gatazki choinki nie moze $wiadczy¢ o ujawnieniu gatazki wedtug
spornego rozwigzania. Dlatego dla rozstrzygni¢cia przedmiotowej sprawy nieprzydatne okazatly si¢ ztozone
przez wnoszacego sprzeciw dowody na te okolicznos¢, a w tym dokumenty wydania 1 wysytki zszywacza i
zszywek C-ring z firmy Bizea wraz z internetowg ofertg firmy Bizea
22 verte - k.24 verte akt SP-23.2019).

dotyczaca zszywacza i zszywek C-ring (k.

Organ zauwazyl, zgodnie z orzecznictwem i doktryna, ze gdy istniejg przestanki uniewaznienia prawa
wylacznego w zakresie okre§lonym w tzw. zastrzezeniu niezaleznym, to skutki tego uniewaznienia rozciagaja
si¢ takze na tre$¢ tzw. zastrzezen zaleznych, a w konsekwencji uniewaznieniu podlega cate prawo wytaczne. W
wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 56/16 Wojewodzki Sad Administracyjny w
Warszawie stwierdzit, ze "zgodnie z orzecznictwem 1 doktryng, gdy istniejg przestanki uniewaznienia prawa
wylacznego w zakresie okreslonym w tzw. zastrzezeniu niezaleznym, to skutki tego uniewaznienia rozciggaja
si¢ takze na tre$¢ tzw. zastrzezen zaleznych, a w konsekwencji uniewaznieniu podlega cate prawo wytaczne"
(patrz rowniez wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8.01.1998r, sygn. akt III RN 97/97, oraz publikacja "Prawo
Wiasnos$ci Przemystowej pod redakcja Ryszarda Skubisza, Tom 14A, Wyd. C.H.BECK, Instytut Nauk
Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 802, pierwszy akapit (60)). W $wietle powyzszego, zdaniem Urzedu
Patentowego RP, bezprzedmiotowe sg argumenty uprawnionego, wskazujace na roznice w kolorze obejm (C-
ring6éw) na filmie (srebrne) i na zdjeciach ilustrujacych sporny wzér (w kolorze gatazki). Kolor obejm jest
bowiem zastrzegany w zastrzezeniu zaleznym spornego prawa ochronnego na wzor uzytkowy, nie za§ w jego
zastrzezeniu niezaleznym.

1

Postanowieniem z dnia * wrzesnia 2019 r. Kolegium Orzekajace oddalito wnioski uprawnionego o

tuchani harak Swiadkow Bogus’favya MIKSZA oraz kol L, k ., . .
przestuchanie w charakterzey ,1s,a JAGODZINSKIEGO NA  ©Kolicznos¢ wskazang w pisSmie uprawnionego z

dnia® | lipca 2019 1. (k. 214 verte 2kt tj. czy przed datg 13 kwietnia 2015 r. na rynku byly dostepne

L. Sp.23.2019) i L. . . .
choinki wykonane wedtug spornego wzoru, w szczego6lnosci w ofercie wnoszacego sprzeciw. Kolegium
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stwierdzito, ze dowod ten nie nadaje si¢ do ustalenia okolicznos$ci istotnych dla sprawy tj. stosowania spornego
rozwigzania w obrocie. Sam fakt, iz §wiadek nie zetknat si¢ z danym rozwigzaniem w danym okresie nie
oznacza, ze nie byto ono obecne na rynku. W konsekwencji, nawet ustalenie w toku przestuchania, ze swiadek
nie spotkatl si¢ z galazka o cechach objetych spornym prawem nie przesadza o nowosci tego rozwigzania.

W tym zakresie organ wyjasnit, ze rolg $wiadka jest komunikowanie o okoliczno$ciach faktycznych z ktorymi
si¢ zetknat bezposrednio lub posrednio a nie kategoryczne przesadzenie, ze danego zdarzenia nie byto,
poniewaz on si¢ z nim nie zetknat. Oceny, czy analizowane rozwigzanie (gatazka) bylo obecne na rynku, czy
tez nie, dokonuje samodzielnie Kolegium, w oparciu o catoksztatt zgromadzonego w sprawie materiatu.
Dowody poddane analizie w toku postepowania jednoznacznie potwierdzaja, iz sporne rozwigzanie zostato
ujawnione przed datg pierwszenstwa tj. 13 kwietnia 2015 r.

.. . . . . Swiadkéw Bogustawa MIKSZA oraz
Z tych samych wzgleddw jak wnioski uprawnionego o przestuchanie w charakterzey ykasza JAGODZINSKIEGO na

o rzeczywistym braku wczesniejszego ujawnienia spornego rozwigzania nie moga swiadczy¢ przetozone przez
uprawnionego materiaty obejmujace:

-10 o$wiadczen, w tym dwa z thumaczeniem, w ktorych o$wiadczajacy twierdza, ze nie spotkali si¢ z produkcja
choinek z gatazkami zszywanymi za pomoca C-ringdéw, i/lub spotkali si¢ dopiero z takg produkcja
uprawnionego w 2015 r., przy czym 4 oswiadczenia dotyczg zszywania za pomocg C-ringéw w kolorze

: akt
zielonym (k. 56 - k.66 g 53 5019

- o$wiadczenie menadzera firmy chinskiej wraz z ttumaczeniem, w ktérym oswiadczajacy twierdzi, ze nie
spotkat si¢ z produkcja choinek z gatazkami zszywanymi za pomoca C-ringdw, i/lub spotkat si¢ dopiero z taka

produkcja uprawnionego w 2015 r. wraz z korespondencja e-mailowa (k. 53 - k.55 ‘gkt S
oswiadczenie tukasza B . . i .. .
- JAGODZINSKIEGO 0 produkcji choinek z gatazkami wedlug spornego wzoru w 2015 r. jedynie przez firme

: akt
uprawnionego (k. 112 e
. ] Pomorskiego ) ) akt
Natomiast odpowiedz 'Urzedu Celno-Skarbowego z dnia18 grudnia 2018 r. (k. 48 sp.23.2019) dotyczaca
. : . nr MRKU2858142,
braku zgloszenia w tym Urzedzie w roku 2014 zgtoszenia celnego kontenera yigreqo dotyczy faktura
handlowa firmy chinskiej stanowigca zalacznik 5 do sprzeciwu (k. 27 1 28 verteakt jest

bezprzedmiotowa dla rozstrzygnigcia przedmiotowej sprawy, gdyz wnoszacy sp?g'czﬁ'\%vo%)?gmem dorgczonym w

dniu 11 kwietnia 2019 r. (k. 109 gp.23.2019) wycofal zatagcznik 5 do sprzeciwu. Jedynie na marginesie nalezy
wyjasni¢, ze pismo to nie moze §wiadczy¢ o rzeczywistym braku przywozu takiego kontenera do Polski, gdyz
moégt on by¢ oclony w innym Urzegdzie Celno-Skarbowym. Ponadto, kwestia przywozu do Polski kontenera z
probkami szczypiec 1 C-ringdw w 2014 nie ma znaczenia przy ocenie nowosci spornego wzoru, w sytuacji gdy
przedmiotem oceny jest gatazka choinki, a nie urzadzenia i materiaty stuzace do jej wytworzenie, co
omdéwiono juz w niniejszym uzasadnieniu.

Postanowieniem z dnia '17  czerwca 2019 r. (k. 136 2Kt

] : Kolegium oddalito wniosek o przestuchanie
Zdzistawa MACHURY i Thorstena Sp.23.2019

WULFA w charakterze swiadkow, uznajac, ze poniewaz te wskazane osoby miaty zeznawac¢ na okoliczno$¢
ujawnienia choinek z gatagzkami wykonanymi wedtug spornego wzoru przed datg jego pierwszenstwa, to ich
, Swiadkéw Wojciecha CZORTA i

przestuchanie jest niecelowe w Swietle zeznan |oousza GRABARCZYKA Osoby € przedstawity swoj stanowiska
. . . : " akt

w o$wiadczeniach zataczonych w sprawie (k. 19 verte 1 k.19 oraz k.H i k. 12 verte, Sp.23.2019). Z tych samych

wzgledow postanowieniem z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Kolegium Orzekajace oddalito wniosek wnoszacego

. 0 przestuchanie Romana ro fos . Romana WITTEK - k. 15,

SPIZECIW \\ it TEK w charakterze swiadka (patrz o§wiadczenie akt Sp.23.2019).

Majac na wzgledzie fakt, iz zgromadzony materiat dowodowy przesadza o braku nowosci spornego

rozwigzania, Kolegium Orzekajace UP nie analizowalo pozostatego materialu dowodowego wskazanego przez

wnoszacego sprzeciw w tym zakresie.
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~ Powyzsza decyzja Urzgdu Patentowego z dnia 28 listopada 2019 r. stata si¢ w cato$ci przedmiotem skargi
WECNZ?'ES@VSW"KI do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.
EGO
Skarzacy zarzucit ww. decyzji Urzedu Patentowego z dnia28  listopada 2019 1.

1. Naruszenie przepisOw prawa materialnego, ktore mialo wptyw na wynik sprawy, a to art. 94 § 1 w zw. z art.
25 w zw. z art. 100 p.w.p. poprzez przyjecie, ze przedmiotowy wzor nie posiada przymiotu nowosci, podczas
gdy z zebranego w sprawie materialu dowodowego i1 prawidlowej analizy prawnej wynika, iz sporne
rozwigzanie posiada przymiot nowosci, co w konsekwencji doprowadzito do wydania blednej decyzji
uniewazniajacej prawo ochronne na wzor uzytkowy pt. "Gatazka choinki z tworzywa sztucznego nrRu.69848."

2. Naruszenie przepisOw postepowania, ktore moglo mie¢ istotny wptyw na wynik sprawy, a to art. 7 w zw. z a
. ocene dowodu w postaci filmu "How It's

art. 77 § 1 oraz w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez dowolng , a nie swobodng ;e Artificial Christmas Trees"

polegajaca na przyjeciu, ze wskazany film przeczy nowosci przedmiotowego wzoru uzytkowego i nie ma przy

tym znaczenia, ze film ten nie dotyczy samodzielnych galazek, podczas gdy wbrew twierdzeniu organu fakt, iz

wskazane nagranie nie prezentuje samodzielnych gatazek ma bardzo duze znaczenie dla przedmiotowe;]

sprawy i z tego tez powodu nie moze ono przeczy¢ nowosci wzoru, co w konsekwencji doprowadzito do

wydania btednej decyzji

3. Naruszenie przepisOw postepowania, ktore mogto mie¢ istoty wptyw na wynik sprawy, a to art. 7 w zw. z a

art. 77 § 1 oraz w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez dowolna, a nie swobodng ocen¢ dowodu w postaci zeznan
ché'g%kawolc'ECha polegajaca na przyjeciu, ze galazki choinki z tworzywa sztucznego zbudowane z konara i

odnog, w ktérych zaréwno konar, jak i jego odnogi owinigte byly tworzywem sztucznym, przy czym konary i

odnogi byly potaczone zewnetrznymi obejmami, ktore stanowity odcinki drutu zawinigtego w pierScienie,

d I si hoinkach d h . bazarach w Nowym sniu lub pazdzi ik

znajdowaly si¢ w choinkach sprzedawanych przez niego na ;0 i japtonce W€ Wrzesniu lub pazdzierniku
2014 r. tj. przed datg pierwszenstwa spornego wzoru, ktore to choinki iAaXéﬂtosYZdz's*awa podczas gdy w $wietle
materiatu dowodowego przedmiotowe jawig si¢ jako niewiarygodne i s3 wewnetrznie sprzeczna oraz nie

znajduja poparcia w materiale dowodowym, co w konsekwencji doprowadzito do wy dania blednej decyzji.

4. Naruszenie przepisOw postgpowania, ktére moglo mie¢ istotny wptyw na wynik sprawy, a to art. 80 k.p.a. w
zw. z art. 11 k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny dowodu w postaci
filmu "How It's Made: Atrtificial .. .. . . . .. .

Christmas Trees" i nieodniesienie sie © W Uzasadnieniu decyzji do kwestii zwigzanej z tym, iz w/w film byt juz
przedmiotem badania eksperta udzielajacego prawa ochronnego na wzor uzytkowy o nr Ru.69848 w toku
postepowania zgtoszeniowego 1 ktory to ekspert uznal wtedy, ze przedmiotowe nagranie nie przeczy nowosci
wzoru, co oznacza, ze Organ wydajacy zaskarzong decyzje potraktowal material dowodowy wybidrczo, co w
konsekwencji doprowadzilo do naruszenia zasady przekonywania i wydania decyzji uniewazniajacej

przedmiotowy wzor.

5. Naruszenie przepiséw postepowania, ktore mogto mie¢ istoty wptyw na wynik sprawy, a to art. 7 w zw. z a
art. 77 § 1 oraz w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez oddalenie zgloszonych przez Skarzacego wnioskow dowodowych
w postaci przestuchania éwiadkéw[VuiZZSZCJhABGch?&V?KYE'é%Z,A | podczas gdy wskazane osoby prowadza
dziatalno$¢ gospodarcza juz przeszto 20 lat 1 znajg si¢ na rynku zwigzanym z handlem choinkami i innym
artykutami $§wigtecznymi i tym samym sg w stenie potwierdzi¢, jakie rozwigzania techniczne wystepowaty na
rynku przed dokonaniem zgloszenie przedmiotowego wzoru uzytkowego, co w konsekwencji doprowadzito do

wydanie btednej decyzji.

6. Naruszenie przepisOw postepowania, ktore mogto mie¢ istoty wplyw na wynik sprawy, a to art. 7w zw. z a
art. 77 § 1 oraz w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez uznanie, ze ztozone do akt sprawy przez Skarzacego 12
oswiadczen nie nadajg si¢ do ustalenia istotnych okoliczno$ci sprawy, gdyz rolg §wiadka (o$wiadczen) jest
komunikowanie o okoliczno$ciach faktycznych, z ktorymi si¢ zetknat bezposrednio lub posrednio, a nie
kategoryczne przesadzenie, ze danego zdarzenia nie byto poniewaz on si¢ z nim nie zetknat, podczas gdy
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przedmiotowe oswiadczenie zostaty ztozone przez przedstawicieli duzych firm z branzy choinkowej doskonale
znajacej rynek, a tym samym ich os§wiadczenia nalezy uznac za istotne dla sprawy, a nie zeznania drobnego
przedsigbiorcy, ktory handluje réznego rodzaju towarami na bazarkach.

7. Naruszenie przepisOw postepowania, ktore moglto mie¢ istoty wptyw na wynik sprawy, a to art. 7 w zw. z a
art. 77 § 1 oraz w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez brak odniesienia si¢ Organu do kwestii zwigzanej z tym, iz "

ERBIS sp., j. ktorzy rowniez wniesli identyczny pod wzgledem tresci i dowodow sprzeciw wobec spornego wzoru
uzytkowego, wycofali swoj sprzeciw po zakomunikowaniu, ze Skarzacy zlozy zawiadomienie o popetnieniu
przestepstwa z uwagi na ztozenia sfatszowanych dowodow, podczas gdy okoliczno$¢ ta ma duze znaczenia dla
przedmiotowej sprawy i oceny zasadnos$ci ztozonego wniosku o uniewaznienie oraz innych dowodow, co w
konsekwencji doprowadzilo do wydania blednej decyzji.

8. Naruszenie przepisow postgpowania, ktére mogto mie¢ istoty wpltyw na wynik sprawy, a to art. 246 prawa
wlasnosci przemystowej poprzez uniewaznienie patentu na podstawie dowoddéw zgloszonych przez
wnioskodawceg po uptywie 6 miesigcznego terminu od daty opublikowania w "Wiadomosciach Urzgdu
Patentowego" informacji o udzieleniu prawa, w tym dowodow zgloszonych co prawda przez petnomocnika
wnioskodawcy w jego sprzeciwie, ale nastepnie prawidtowo i1 formalnie wycofanych na rozprawie [...] marca
2019 r. przez profesjonalnego petnomocnika, a nastgpnie ponowionych juz po uptywie w/w terminu.

W oparciu o tak przedstawione zarzuty, skarzacy wnidst o uchylenie zaskarzonej decyzji oraz o zasgdzenie od
Organu kosztow postepowania w tym kosztow zastepstwa procesowego wedtug norm przepisanych

W odpowiedzi na skargg Urzad Patentowy RP wniost o jej oddalenie, podtrzymujac argumentacj¢ zawartg w
uzasadnieniu zaskarzonej decyzji.

Wojewoddzki Sad Administracyjny w Warszawie zwazyl, co nastepuje:

Skarga nie zastuguje na uwzglednienie, poniewaz w zaskarzonej decyzji nie mozna dopatrzy¢ si¢ naruszenia
prawa, ktére zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub ¢ ustawy z 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed
sagdami administracyjnymi (Dz. U z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), obligowalyby Sad do uchylenia tego aktu. Nie
zachodzg takze w kontrolowanym postgpowaniu wady kwalifikowane, uzasadniajace stwierdzenie niewaznos$ci
zaskarzonej decyzji ani podstawy do wznowienia postgpowania administracyjnego.

Kwestig sporng w niniejszej sprawie jest czy wzor uzytkowy pt.: "Gatazka choinki z tworzywa sztucznego" nr

RU.69848, \, dacie jego zgloszenia do rejestracji nie spelnial wymogu nowosci.

Na wstepie nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 94 ust. 1 pwp, wzorem uzytkowym jest nowe i nadajace si¢ do
przemystowego zastosowania rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztaltu lub budowy
przedmiotu o trwalej postaci albo przedmiotu sktadajgcego si¢ ze zwigzanych ze sobg funkcjonalnie cze¢sci o
trwatej postaci.

W tej sytuacji dowod braku nowosci konkretnego wzoru uzytkowego wymaga przedstawienia wezesniejszego
rozwigzania o wszystkich jego zastrzeganych cechach, a zwtaszcza o jego cechach znamiennych.

Rozwigzania nie uwaza si¢ za nowe, jesli jest czescig stanu techniki, zgodnie z art. 25 ust. 1 powotanej ustawy
Prawo wlasnosci przemystowej, majacym odpowiednie zastosowanie do wzoréw uzytkowych na mocy art. 100
tej ustawy.

Stan techniki zostat zdefiniowany ust. 2 1 3 w art. 25 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej w sposob
nastepujacy:

a) przez stan techniki rozumie si¢ wszystko to, co przed data, wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do
uzyskania patentu, zostato udostepnione do wiadomos$ci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu,
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przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob;

b) za stanowigce cz¢$¢ stanu techniki uwaza si¢ rowniez informacje zawarte w zgloszeniach wynalazkow lub
wzoréw uzytkowych, korzystajacych z wezesniejszego pierwszenstwa, nieudostgpnione do wiadomosci
powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia w sposéb okreslony w ustawie.

Sad zauwaza, ze zgodnie z zastrzezeniem niezaleznym 1 sporny wzor stanowi:

"Gatazka choinki z tworzywa sztucznego zbudowana z konaru(1) i odnog (2), w ktorej zaré6wno konar (1), jak 1
jego odnogi (2) owinigte sg tworzywem sztucznym, znamienna tym, ze konar (1) 1 odnogi (2) sg potaczone
zewngtrznymi obejmami (3), ktore stanowig odcinki drutu zwinigtego w pierscienie."

Sad stwierdza, ze zasadne jest stanowisko Urzedu Patentowego, ktory uznat wbrew twierdzeniom

filmu "How It's Made: Atrtificial

. Christmas Trees" (ptyta CD, k. 100
zamieszczonego w Internecie, na portalu You Tube w dniu 7 orydnia 2010 ., tj. przed datg pierwszenstwa

uprawnionego, ze sporny wzor uzytkowy cechuje si¢ brakiem nowosci w §wietle
akt
Sp.23.2019)

spornego wzoru tj. 13 kwietnia 2015 r., w ktorym to filmie przedstawiono sposob taczenia krétszych

elementow sztucznej choinki (odnog) z dluzszym elementem sztucznej choinki (konarem) zewngtrznymi
obejmami, ktére stanowig odcinki drutu zwinigtego w pierscienie, w wyniku czego otrzymywana jest gatazka
choinki z tworzywa sztucznego zbudowana z konara 1 odnog, w ktérej zarowno konar, jak i jego odnogi
owinigte sg tworzywem sztucznym (thumaczenie przysiggle komentarza lektora z odno$nego fragmentu tego
filmu wraz ze zrzutami ekranu k. 219 - k.222 akt administracyjnych).

Sad uznal, ze film ten ujawnia wszystkie cechy okreslone w zastrzezeniu niezaleznym 1 spornego wynalazku.

Nie mozna zgodzi¢ si¢, z twierdzeniem skarzacego, ze "film ten nie dotyczy samodzielnych gatazek" 1 dlatego
nie moze by¢ skutecznym przeciwstawieniem na brak nowosci spornego wzoru. Sporny wzér dotyczy og6lnie
galazki choinki, nie precyzujac ani rodzaju tej choinki, ani tez tego, ze sporna galazka choinki ma by¢
wyrobem samodzielnie oferowanym na rynku. W tej sytuacji okoliczno$¢, ze ww. film dotyczy innego rodzaju
choinki zawierajacej sporng gatazke niz ta, do ktorej sporng gatazke stosuje uprawniony jest bez znaczenia i
nie zmienia faktu, ze film ten, wbrew twierdzeniom skarzacego, ujawnia caly zespot cech zastrzeganych w

zastrzezeniu niezaleznym spornego wzoru. Ponadto, nalezy podkresli¢, ze skarzacy nie kwestionowat daty
You Tube, tego

zamieszczenia w Internecie, na portalu g

Zdaniem Sadu prawidtowo rowniez uznatl organ patentowy, ze o braku nowosci spornego wzoru $swiadczg

taks . Swiadka Wojciecha . Urzedzie Patent dniu2®  Tistopada 2019

akze zeznania ~;opTA stozone na rozprawie w Urzedzie Patentowym w dniu istopada I.

Zeznat on (zgodnie ze swoim o$wiadczeniem, ktore potwierdzit - k.21, akt adm.), ze gatazki choinki z

tworzywa sztucznego zbudowane z konara 1 odnog, w ktorych zarowno konar, jak 1 jego odnogi owinigte byty

tworzywem sztucznym, przy czym konary i odnogi byly potaczone zewng¢trznymi obejmami, ktore stanowity

odcinki drutu zwinig¢tego w pierscienie, znajdowaty si¢ w choinkach sprzedawanych przez niego na bazarach w
Nowym Targu i Jabtonce ;g . . . , . ..
we wrzesniu lub w pazdzierniku 2014 r., tj. przed datg pierwszenstwa spornego wzoru tj. 13 kwietnia

2015 r., ktore to choinki zakupit od 29Zistawa MACHURY.

Sad nie moze podzieli¢ przy tym stanowiska skarzacego, ze wniosek o przestuchanie ww. swiadka byt
spozniony i dlatego zachodzita przeszkoda w dopuszczeniu dowodu z zeznan tej osoby. Uprawniony podnidst
w tym zakresie, ze w analizowanej sprawie. toczacej si¢ na skutek sprzeciwu, mozliwos¢ powolywania
nowych dowodow jest ograniczona w czasie. W tej sytuacji stwierdzi¢ nalezy, ze ograniczenie o ktérym mowa
w tresci art. 246 ust, 1 pwp dotyczy obowigzku umotywowania sprzeciwu a wiec przedstawienia zarzutéw i
okolicznosci faktycznych z nimi zwigzanych a nie Zrodet czy tez srodkow dowodowych, ktére majg stuzy¢

. . . .. Wojciech CZORT (podobnie jak
wykazaniu tych okolicznosci i zarzutow. Swiadek jreneusz GRABARCZYK) zostat przestuchany na
okoliczno$ci podnoszone przez wnoszacego sprzeciw juz w dacie wniesienia sprzeciwu z ktorych nie wycofat

si¢ on na zadnym etapie postepowania, co potwierdza o§wiadczenie zatagczone do sprzeciwu (k.21, akt adm.).
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Za shuszne Sad uznat stanowisko Urzedu Patentowego, ze o braku nowosci spornego wzoru w niniejszej
sprawie przesadza ujawnienie przed datg zgloszenia do ochrony calego rozwigzania (gatazki choinki) wedtug
spornego wzoru - nie ma zatem znaczenia, twierdzenie uprawnionego, ze samo ujawnienie materiatow (obejm)
stuzacych do wykonania gatazki choinki nie moze §wiadczy¢ o ujawnieniu gatazki wedtug spornego
rozwigzania. Dlatego dla rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy nieprzydatne okazaly si¢ ztozone przez
wnoszacego sprzeciw dowody na t¢ okoliczno$¢, a w tym dokumenty wydania i wysytki zszywacza i zszywek
C-ring z firmy BiZea wraz z intemetowa oferta firmy Bizea dotyczaca zszywacza i zszywek C-ring (k. 22 verte

- k.24 verte &kt
Sp.23.2019)

Podkresli¢ nalezy, ze gdy istniejg przestanki uniewaznienia prawa wylacznego w zakresie okreslonym w tzw.
zastrzezeniu niezaleznym, to skutki tego uniewaznienia rozciagaja si¢ takze na tres¢ tzw. zastrzezen zaleznych,
a w konsekwencji uniewaznieniu podlega cate prawo wylaczne. ( wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 56/16 oraz wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8.01.1998r, sygn. akt I1I
RN 97/97, oraz publikacja "Prawo Wtasnosci Przemystowej pod redakcja Ryszarda Skubisza, Tom 14A, Wyd.
C.H.BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 802, pierwszy akapit (60)).

W $wietle powyzszego, za bezprzedmiotowe nalezato uzna¢ argumenty uprawnionego, wskazujace na réznice
w kolorze obejm (C-ringdw) na filmie (srebrne) i na zdjeciach ilustrujgcych sporny wzor (w kolorze gatazki).
Kolor obejm jest bowiem zastrzegany w zastrzezeniu zaleznym spornego prawa ochronnego na wzor
uzytkowy, nie za§ w jego zastrzezeniu niezaleznym.

Odnosnie prowadzonego postgpowania przed Urzedem Patentowym, Sad stwierdza, Zze zasadnie organ oddalit
. . . . Swiadkéw Bogustawa MIKSZA i . .,
whnioski uprawnionego o przestuchanie w charakterze y kasza JAGODZINSKIEGO, na  0koliczno$¢ wskazang w
pi$mie uprawnionego z dnia 8  lipca 2019 r. (k. 214 verte glszs 2019) tj. czy przed data 13 kwietnia 2015 r. na
rynku byty dostepne choinki wykonane wedlug spornego wzoru, w szczegolnosci w ofercie wnoszacego
sprzeciw. Urzad Patentowy stwierdzil stusznie, ze dowdd ten nie nadawat si¢ do ustalenia okolicznosci
istotnych dla sprawy tj. stosowania spornego rozwiazania w obrocie. Sam fakt, iz §wiadek nie zetknat si¢ z
danym rozwigzaniem w danym okresie nie oznacza, ze nie byto ono obecne na rynku. W konsekwencji, nawet
ustalenie w toku przestuchania, ze §wiadek nie spotkat si¢ z gatazka o cechach objetych spornym prawem nie

moglo przesadza¢ o nowosci przedmiotowego rozwigzania.

Rolg $wiadka jest komunikowanie o okoliczno$ciach faktycznych z ktorymi si¢ zetknat bezposrednio lub
posrednio a nie kategoryczne przesadzenie, ze danego zdarzenia nie byto, poniewaz on si¢ z nim nie zetknat.
Oceny, czy analizowane rozwigzanie (galazka) byto obecne na rynku, czy tez nie, dokonuje samodzielnie
Urzad Patentowy, w oparciu o catoksztatt zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego.

Sad stwierdza, ze dowody poddane analizie w toku postgpowania, a w szczeg6lnosci film zamieszczony na
%Ezlu YoU iednoznacznie potwierdzaja, iz sporne rozwiazanie zostato ujawnione przed data pierwszenstwa tj.

13 kwietnia 2015 r.

L. . . . . $wiadkéw Bogustawa MIKSZA i
Z tych samych wzgledow jak wnioski uprawnionego o przestuchanie w charakterzey xasza JAGODZINSKIEGO,

o rzeczywistym braku wczesniejszego ujawnienia spornego rozwigzania nie mogtly swiadczy¢ przedtozone
przez uprawnionego materialty obejmujace:

- 10 o$wiadczen, w tym dwa z thumaczeniem, w ktorych o§wiadczajacy twierdza, ze nie spotkali si¢ z
produkcja choinek z gatgzkami zszywanymi za pomoca C-ringdw, i/lub spotkali si¢ dopiero z taka produkcja
uprawnionego w 2015 r., przy czym 4 o$wiadczenia dotyczg zszywania za pomocg C-ringdéw w kolorze

. akt
zielonym (k. 56 - k.66 g 53 551

- oswiadczenie menadzera firmy chifskiej wraz z thumaczeniem, w ktérym o$wiadczajacy twierdzi, Ze nie
spotkat si¢ z produkcjg choinek z gatgzkami zszywanymi za pomoca C-ringdéw, i/lub spotkat si¢ dopiero z taka

produkcja uprawnionego w 2015 r. wraz z korespondencja e-mailowa (k. 53 - k.55 akt g';t 23.2019)
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- o$wiadczenie L. J. o produkcji choinek z gatgzkami wedlug spornego wzoru w 2015 r. jedynie przez firme

‘uprawnionego (k. 112 akt
- o$wiadczenie tukasza Sp.23.2019)

JAGODZINSKIEGO . ) . film "How It's Made:
Sgu uzuajc, 2o przcanalizowany przez Urzad Patentowy materialt dowodowy (w szczegolnoSci Artificial Christmas Trees”

zamieszczony w Internecie, na portaluYoU Tube wdniu 7 o1;qnja 2010 r.) przesadza o braku nowosci spornego
rozwigzania.

Powyzsze prowadzi do wniosku, ze w sprawie nie doszto do naruszenia wskazanych w skardze przepisow
prawa materialnego.

Sad nie stwierdzit w niniejszej sprawie takze uchybien procesowych. Organ w uzasadnieniu zaskarzonej
decyzji doktadnie wyjasnit podstawy faktyczne i prawne swojego rozstrzygnigcia i nalezycie je uzasadnit.

W tym stanie rzeczy, Wojewo6dzki Sad Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy Prawo o
postgpowaniu przed sagdami administracyjnymi, orzekt jak w sentencji wyroku.
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