Sygn. akt XXII GWo 15/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2014 r.
Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII
Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych
w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant  sekretarz sgdowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Warszawie

spraw potaczonych z wniosku F T spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotki

komandytowej w N

z udziatem J P spétki z ograniczong odpowiedzialno$cig w K

- o udzielenie zabezpieczenia, zobowigzanie do udzielenia informacji i zabezpieczenie dowodéw

postanawia:
1. oddali¢ wnioski;
2. zasadzi¢ od F T spoétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig spotki komandytowej w N na
rzecz ] P sp6tki z ograniczona odpowiedzialno$cia w K kwote 1.234 (tysigc dwiescie

trzydziesci cztery) ztote tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXII GWo 15/14

UZASADNIENIE

I. Oddalenie wniosku zloZonego w sprawie sygn. akt XXIIGWo 15/14:

18 marca 2014 r. FT spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa w N

whiosta:

1. na podstawie art. 286! ust. 1 pkt. 2 p.w.p. w zw. z art. 90 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr
6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych, o zobowigzanie JP spétki z ograniczong

odpowiedzialnoscig w K do:

a. udzielenia wszelkich informacji o pochodzeniu oferowanych i wprowadzanych przez obowigzang
do obrotu lub wystawianych na targach lub wystawach towarach pod nazwa JFC TruckTank,
JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towaréw tozsamych pod inng nazwa, w szczegdlnosci
poprzez wskazanie danych identyfikujacych producentéw, wytwoércéw, dystrybutoréw, dostawcow
oraz poprzednich posiadaczy tych towaréw, a w przypadku posiadania dostepu lub mozliwosci,
zgodnego z prawem, uzyskania dostepu do dokumentacji technicznej wykorzystywanej w produkciji

tych towaro6w, réwniez udzielenia informacji o pochodzeniu tej dokumentacji,

b. udzielenia wszelkich informacji i danych identyfikujacych przesztych, aktualnych lub
przewidzianych odbiorcéw hurtowych towaréw wskazanych w lit. a (z podziatem na poszczegdlne
towary) oraz podmioty prowadzace sprzedaz detaliczng tych towaréw (z podzialem na

poszczegOlne towary),

c. udzielenia wszelkich informacji o ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, trzymanych

lub zam6wionych towaréw, o ktérych mowa w lit. a (z podziatem na poszczeg6lne towary),

d. udzielenia wszelkich informacji o ilosci towaréw, o ktérych mowa w lit. a (z podziatem na
poszczeg6lne towary) pozostajgcych w magazynach | P lub w inny sposéb gotowych do

wprowadzenia do obrotu,

e. udzielenia wszelkich informacji o cenach uiszczonych przez odbiorcéw towaréw, o ktérych mowa
w lit. a (z podziatem na poszczegélne towary), w tym przez odbiorcéw hurtowych, podmioty

prowadzace sprzedaz detaliczng tych towaréw oraz odbiorcéw detalicznych,

2. na podstawie art. 286! ust. 1 pkt. 1 pw.p. w zw. z art. 90 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002, o

zabezpieczenie dowodéw:



a. zbiornikéw na paliwo oferowanych dotychczas przez JP pod nazwg JFC TruckTank, JFC5000
Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towaréw tozsamych pod inng nazwa, znajdujacych sie w magazynach

nalezacych do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej dziatalnosci przez ] P,

b. materiatéw i narzedzi, w tym form, wykorzystywanych przez ] P do produkcji zbiornikéw JFC
TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub zbiornikéw tozsamych pod inng nazwa,

c. dokumentacji rachunkowej zawierajacej wykaz dochodéw uzyskiwanych przez | P z tytulu
oferowania i wprowadzania przez Przeciwnika do obrotu lub wystawiania na targach lub
wystawach towaréw pod nazwa JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towaroéw

tozsamych pod inng nazwg,

d. dokumentacji magazynowej zawierajgcej wykaz iloSci towaréw pod nazwa JFC TruckTank,
JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towaréw tozsamych pod inng nazwa, znajdujacych sie na
dzien ztozenia wniosku w magazynach nalezacych do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w

swej dziatalnosci przez] P,

e. dokumentacji zawierajacej wykaz producentéw, wytwdrcéw, dystrybutoréow, dostawcéw oraz
poprzednich posiadaczy towaréw pod nazwg JFC TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub
towar6w tozsamych pod inng nazwag, jak réwniez wykaz przesztych, aktualnych lub przewidzianych
odbiorcow hurtowych tych towaréw, podmiotéw prowadzacych ich sprzedaz detaliczng oraz

odbiorcow detalicznych tych towaroéw,

f. korespondencji, w tym korespondencji mailowej, miedzy | P a JM Ltd, w zakresie w jakim
korespondencja ta dotyczy przekazywania informacji zwigzanych z towarami pod nazwa JFC
TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towaréw tozsamych pod inng nazwg, w tym

towaréw, ktorych projektowanie zostato zlecone przez F Ltd.,

3. na podstawie art. 755 § 1 pkt 2 kp.c. w zw. z art. 90 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002, wniosta o
ustanowienie zakazu zbywania, eksportowania, oferowania, wystawiania na targach i wystawach
przez JP zbiornikéw na paliwa oferowanych dotychczas przez obowigzang pod nazwa JFC

TruckTank, JFC5000 Diesel, JFC5000 AdBlue® lub towar6éw tozsamych pod inng nazwa.

JP spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig w K zazgdata oddalenia wniosku.

Sad ustalit:

F T sp6tka z ograniczong odpowiedzialno$cig spétka komandytowa w N jest uprawniona do

wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego 20 III



2012 r. pod nr 001318653-0001. Wzor zgtoszony dla zbiornikdw na paliwo przedstawia sie

nastepujaco: ) . 7 (dowdd: swiadectwo rejestracji OHIM k.62-64)

Sad zwazyl:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 T 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa
wyltacznego do wzory, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty (obecnie Unii Europejskiej)
i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, odmienng od definicji
ustawodawstw panstw cztonkowskich, wg ktdrej wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego
czesci, wynikajgca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub
materialéw samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest kazdy
przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wiaczajac w to m.in. czesci przeznaczone do stworzenia
produktu ztoZzonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma

typograficznego, z wytaczeniem programéw komputerowych.

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b, przy czym uprawniony moze
przedtuzy¢ okres ochrony na jeden lub kilka okreséw piecioletnich, facznie do 25 lat. Powstaje w ten
spos6b wytgczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim
uzywania tego wzoru, obejmujacych w szczegélnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do
obrotu, import i eksport lub uzywanie produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzor, lub

sktadowanie takiego produktu w tych celach (art. 19 ust.1).

Z rejestracji wzoru wynikaja dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem osoby, ktéra
narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajac do obrotu, czy

przechowujac produkty, w ktérych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby



naruszenia) istotne jest ustalenie, Ze wzér ucieleSniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny
do wzoru zarejestrowanego na rzecz powoda, Ze nie wywotuje on na zorientowanym uzytkowniku
odmiennego ogélnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopiefi swobody twarcy. Zgodnie z art. 10,
zakres ochrony wzoru wspdlnotowego obejmuje bowiem kazdy wzoér, ktéry nie wywotuje u
poinformowanego uzytkownika innego ogélnego wrazenia (ust.1), uwzgledniajac przy tym stopien
swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru (ust.2). Okre$laja go, postrzegalne zmystem wzroku,
cechy zewnetrzne wzoru ujawnione w $wiadectwie rejestracji. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w

spos6b wyrazny odnosi sie do tych wiasnie cech. (shown visibly)

W sprawach wzoréw wspdlnotowych sady stosuja przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 88
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie
przepisow prawa materialnego (ust.2.) jak i procesowego, stosowanych do tego samego rodzaju
postepowan w sprawach dotyczacych praw z rejestracji krajowego wzoru przemystowego. Uznajac,
Ze pozwany naruszyt lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw z rejestracji wzoru, sad

stosuje, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki :

a. zabraniajgce kontynuowania dziatan naruszajacych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materiatéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych dobr, jezeli ich wtasciciel wiedziat, do jakich celéw byty uzyte lub w okreslonych
okoliczno$ciach byto to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajace na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okoliczno$ciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego panstwa cztonkowskiego, w ktorym naruszenie grozito lub miato miejsce. (art.

89 ust.1)

Na zasadzie ust. 2 art. 89, sad podejmuje niezbedne decyzje zapewniajace przestrzeganie
sankcji wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Oznacza to, Ze jesli w prawie krajowym
istniejg inne jeszcze $rodki ochrony wzoru przemystowego przed naruszeniem, nieznane
rozporzadzeniu, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony wzoru

wspolnotowego. Odnosi sie to do przepiséw ustawy z 30 VI 2000 r. prawo wiasnosci przemystowej:

- art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1, dajacego uprawnionemu mozliwo$¢ Zadania zaptaty
odszkodowania i zwrotu nienaleznie uzyskanych przez naruszyciela korzy$ci,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajagc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wiasnoscig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych

wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w



szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej
na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

-art. 287 ust. 2 wzw. z art. 296 ust. 1a, stanowigcego, Ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu, moze orzec,
na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub

informaciji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym.

Art. 90 ust. 1 rozporzadzenia stanowi, Ze do sgdéw panstwa czltonkowskiego moga by¢
sktadane wnioski o zastosowanie srodkow tymczasowych - zabezpieczajgcych prawa z rejestracji
wzoru wspolnotowego, ktére sg przewidziane na mocy prawa tych panstw dla krajowego wzoru

przemystowego.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogolnych.
Zgodnie z art. 730! k.p.c,, wniosek powinien zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje woéwczas, gdy brak zabezpieczenia
uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze
sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu

zapewnic nalezyta ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastapi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art.
747 pkt 1 kp.c) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sagd udziela
zabezpieczenia w taki sposdb, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajac
sposobdw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze
unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikéw postepowania na czas trwania postepowania.
(art. 755§ 1 pkt1 kp.c)

Uprawnionemu stuza takze zadania okreSlone w art. 286! p.w.p., zgodnie z ktérym, sad
wlasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wilasnosci przemystowej miejsca, w ktérym
sprawca wykonuje dziatalnos¢ lub w ktérym znajduje sie jego majatek, takze przed wytoczeniem
powddztwa, rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia ztozenia w sadzie lub 7 dni w
przypadku sprawy szczegoblnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub z
prawa z rejestracji o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajacego do udzielenia
informacji, ktére sa niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust.
1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo ochronne lub prawo
z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje te

moga dotyczy¢ wylacznie :

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytwércow, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych

poprzednich posiadaczy towardw lub swiadczacych ustugi, ktére naruszajg prawo ochronne lub



prawo z rejestracji, jak réwniez przewidzianych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych

sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych towaréw lub
ustug naruszajgcych prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a takze cen uiszczonych za te

towary lub ustugi. (ust. 2)

Whbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo Zgdania udzielenia informacji, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2. art. 286! p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono catkowicie odmienny
charakter, bedac odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w art. 80 p.a.p.p.

Rozni sie jednak od tego przepisu ograniczeniem Zgdania wytacznie do udzielenia informacji.

Na tym etapie postepowania uprawniony nie tylko nie musi, ale czesto nawet nie moze
precyzyjnie formutowac roszczen, z ktérymi ewentualnie w przysztosci wystapi na droge sadowa.
Powinien je jednak okresli¢ rodzajowo, wskazujac przeciwko komu zamierza z nimi wystapi¢, czy
beda to Zadania zakazowe, odszkodowawcze, czy zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci.
Kazde z tych roszczen moze bowiem uzasadnia¢ udzielenie odmiennych informacji. Ustawodawca
uzywa w art. 286! ust. 1 pkt 2 p.w.p. okreslenia informacje niezbedne, w znaczeniu takich, ktérych
udostepnienie jest konieczne ze wzgledu na potrzebe przedstawienia przez uprawnionego juz w
pozwie (art. 207 § 6 k.p.c.) twierdzen i dowodéw na ich poparcie odnoszacych sie do okoliczno$ci

majacych istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c.

Realizacja przyznanego uprawnionemu prawa dostepu do informacji ma stuzy¢ ustaleniu
zakresu odpowiedzialnosci okreslonego podmiotu z tytulu naruszenia przezen praw wilasnosci
przemystowej. Uzyskane informacje pozwola mu na podjecie decyzji co do wystgpienia wzgledem
naruszyciela (lub naruszycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie moze by¢ w tym przypadku mowy
o0 ograniczeniu do 14 dni mozliwo$ci wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po
uptywie zakre$lonego przez sad, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 kp.c.) Uprawniony nie

moze by¢ takze zobowigzywany do wniesienia pozwu.

Spotka F T twierdzi, Ze zamierza dochodzi¢ wzgledem obowigzanej wszystkich roszczen
przyznanych w art. 89 ust. 1 rozporzadzenia oraz w art. 292 w zw. z art. 287-291 i art. 286 p.w.p.
Szczegobtowe wyjasnienia zawarte w pkt 3. uzasadnienia wskazujg jednak na to, Ze Zadane informacje
nie s3 niezbedne dla dochodzenia Zadan, maja raczej stuzy¢ zgromadzeniu materiatu dowodowego,
ktory moze sie okazac¢ przydatny w przysztym procesie. Sad jest przekonany, ze uzyskanie informacji
zadanych w tak szerokim zakresie, a stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa powinno by¢
poprzedzone wykazaniem (uprawdopodobnieniem w wysokim stopniu) faktu naruszenia. Na tym

etapie zadanie wuzna¢ nalezy za nieusprawiedliwione. Nalezy przy tym zauwazy¢, zZe



wnioskodawczyni Zada takze informacji, do ktérych dostepu nie moze uzyska¢ na podstawie art.
286! ust. 1 pw.p. (np. o pochodzeniu dokumentacji technicznej, o liczbie zmagazynowanych

produktow)

Zasadniczym warunkiem uwzglednienia roszczenia informacyjnego jest
uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa wlasnosci przemystowej, w
niniejszej sprawie naruszenia prawa do wzoru wspélnotowego zarejestrowanego w OHIM pod nr
001318653-0001. Nie jest ono tozsame z obowigzkiem udowodnienia zasadnosci roszczenia. Aby
dokona¢ prawidtowej interpretacji pojecia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia nalezy
odwota¢ sie do brzmienia Dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 IV
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, Ze
panstwa cztonkowskie zapewniaja, Ze, w kontekScie postepowania sgdowego dotyczacego
naruszenia prawa wilasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne
zadanie powoda, wtasciwe organy sagdowe mogg nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu
i sieciach dystrybucji towaréow lub ustug naruszajgcych prawo wlasnosci intelektualnej przez

naruszajacego i/lub jakakolwiek inng osobe.

W przekonaniu Sadu, wniosek z pkt 1. nie spetnia wymogdéw okreslonych w art. 2861 ust. 1
pwp. W jego motywach uprawniona przedstawia szereg okolicznosci odnoszacych sie do
stworzenia projektu, relacji stron, ich wspétpracy, ktére dla naruszenia prawa z rejestracji wzoru
wspolnotowego nie majg istotnego znaczenia. Réwnoczes$nie zaniedbuje ona przedstawienia
istotnych twierdzen i dowoddéw moggacych stanowi¢ podstawe uznania przez Sad, Ze wzoér
przemystowy zawarty lub zastosowany w produkcie obowigzanej jest podobny do wzoru RDC-
001318653-0001, przede wszystkim za$ przedstawienia wzoru w wersji zarejestrowanej oraz

kwestionowanego produktu ] P.

Rozstrzygniecie sporu o naruszenie tego rodzaju prawa wymaga w pierwszej kolejnosci
okre$lenia zakresu ochrony, granic wylacznosci uzywania przez uprawnionego zarejestrowanego

WZoru.

W tym przypadku, wzor zarejestrowany dla zbiornikéw na paliwo zostat zarejestrowany w
jednym tylko rzucie, jako fotografia produktu usytuowanego na podtozu, z widocznymi elementami
tla. Nie jest rzecza Sadu badanie przyczyn odmiennosci tresci zgtoszenia (k.55-61) i decyzji o
rejestracji (Swiadectwa OHIM k.62-64), ktora jest decydujaca dla okre$lenia przedmiotu ochrony.
Nalezy jednak zauwazy¢, Ze kopia $Swiadectwa zatgczona do wniosku przedstawia wzér w wersji

czarno-biatej, cho¢ w bazie OHIM jest on przedstawiony w kolorach.



Oznacza to, Ze przedmiotem ochrony jest dwuwymiarowe przedstawienie wszystkich
widocznych na fotografii elementéw (w tym podtoza i thta) w ich konkretnym uktadzie i kolorystyce.
Bez znaczenia jest w tym przypadku wskazanie przy zgtoszeniu zbiornikéw na paliwo, ktére z
natury majg przestrzenng postac i nie zawsze sa posadowione na podtozu taczonym z trawy i kostki

brukowej, wzory wspdlnotowe sg bowiem chronione jako takie, bez ograniczenia do produktu,

ktorego wskazanie ma charakter porzadkowy (art. 36 ust. 6 rozporzadzenia). Ewentualnie moze ono

stuzy¢ okres$leniu zakresu swobody tworcze;j.

Nie mozna zasadnie twierdzi¢ o istnieniu wytacznosci uzywania czegos, co nie zostato
przedstawione w Swiadectwie rejestracji. Jesli spétka F T chciata chroni¢ tréjwymiarowa postaé
zbiornika, wzér powinien byl by¢ zarejestrowany w tréjwymiarze, z wykorzystaniem siedmiu
dopuszczalnych jego rzutéw, przedstawiajacych produkt w sposéb catosciowy, z wytgczeniem

element6w, ktdre nie stanowig przedmiotu rejestraciji.

W ocenie Sadu, nie mozna uznaé, Ze przestrzenny wzor przemystowy zastosowany w
kwestionowanych produktach (zbiornikach paliwa) ] P nie wywoluje na zorientowanym
uzytkowniku, ktorym jest osoba Kkorzystajaca z tego rodzaju zbiornikéw, odmiennego ogolnego
wrazenia od wzoru RDC-001318653-0001, sa one bowiem catkowicie nieporéwnywalne. Konieczne
jest jednak wskazanie na sposéb przedstawienia przedmiotu naruszenia na bardzo niewyraznych,
czarno-biatych kserokopiach fotografii (k.103-113, 125-128, 426-427), ktére utrudniajg dokonanie

przez Sad zasadniczej dla rozstrzygniecia sporu, kwestii podobienstwa.

Uzupeiajaco tylko nalezy wyjasni¢, ze nawet przy tréjwymiarowym, cato$ciowym
przedstawieniu wygladu jej zbiornika jako wzoru wspdlnotowego, ocena naruszenia prawa
wytacznego spétki F T wymagataby wyjasnienia kwestii: zakresu swobody twdrczej przy
opracowywaniu tego rodzaju wzordw, ich elementéw funkcjonalnych, precyzyjnego zdefiniowania
zorientowanego uzytkownika, sposobu postrzegania przezen wzordéw stron (caloSciowego i w
poszczegélnych elementach), a ponadto przedstawienia kwestionowanego produktu (lub
produktdw, jesli rézny jest wyglad zbiornikéw JFC TruckTank, JFC5000 Diesel i JFC5000AdBlue®) w
sposob umozliwiajacy sadowi dokonanie oceny podobienistwa. W tym zakresie, zgromadzenie
materiatu dowodowego wymaga dotozenia szczegdlnej starannosci. Twierdzac o naruszeniu jej
prawa wnioskodawczymi nie przedstawita jednak fotografii, ktére moglyby potwierdza¢ stusznos¢
jej zadan.

Zaoferowane dowody ze ztej jakosSci kserokopii swiadectwa rejestracji OHIM i fotografii
kwestionowanego produktu wytaczaja uznanie za uprawdopodobniony w stopniu wysokim fakt
naruszenia przez spotke | P prawa F T do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego pod nr

001318653-0001 w sposdb zdefiniowany w art. 10 cyt. rozporzadzenia oraz uprawdopodobnienia



roszczen wynikajacych z tego naruszenia. Zadania udzielenia zabezpieczenia, zabezpieczenia
dowodow oraz zobowigzania do udzielenia informacji podlegaja zatem oddaleniu jako
nieuzasadnione i nieuprawdopodobnione. (a contrario art. 2861 ust. 1 pkt1i 2 p.w.p. oraz art.
7301§ 1k.p.c)

W odniesieniu do Zgdania udzielenia zabezpieczenia objetego pkt 3. Sad pragnie dodatkowo
wyijasni¢, ze w samym wniosku spo6tka FT nie wskazata przysztych roszczen, a jedynie sposoby ich
zabezpieczenia oraz, jako podstawe prawng, art. 90 ust. 1 rozporzadzenia. Zobowigzana przez Sad, w
piSmie procesowym z 10 IV 2014 r. wyjasnita, Ze ich trescig jest Zadanie orzeczenia przez sad
zniszczenia wyrobéw oferowanych dotychczas przez ] P pod nazwa JFC TruckTank, JFC5000 Diesel,
JEC5000 AdBlue® lub towaréw tozsamych pod inng nazwa, jako wyrobdw, ktére naruszajg prawa
wylaczne przystugujace spotce F T (w postaci zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego o numerze
001318653-0001) i tym samym ktorych zbywanie, eksportowanie, oferowanie, wystawianie przez ]

P stanowi czyny nieuczciwej konkurencji, o ktéorych mowa w art. 10 ust. 1i art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Wskazanie ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako podstawy
prawnej przysztego zadania nie wiazato sie jednak z przedstawieniem twierdzen o faktach, a tym
bardziej dowod6éw na poparcie zarzutu o naruszeniu intereséw gospodarczych uprawnionej. Spotka
F T nie wykazata w Zaden sposdb swego pierwszenstwa rynkowego, ani przestanek okre$lonych
przepisami, na ktore sie powotata. Nie przedstawita nawet swego produktu, tak aby mozliwe byto
stwierdzenie nasladownictwa. Pomineta konieczno$¢ wykazania w przypadku czynu nieuczciwe;j
konkurenciji stypizowanego w art. 13 ust. 1 ryzyka konfuzji konsumenckiej. Zarzut odnoszacy sie do
czynu stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. zostat sformutowany przez nig w sposéb nie do konca
zrozumialy, odbiegajacy od przyjetego w orzecznictwie i doktrynie prawa wilasnosci przemystowej

rozumienia tego przepisu.

Pomijajagc  fakt naruszenia intereséw gospodarczych wnioskodawczyni, niczym
nieuzasadnione jest sieganie po najbardziej dotkliwg dla konkurenta rynkowego sankcje, jaka jest
zniszczenie produktéw, w sytuacji gdy ryzyko konfuzji moze by¢ usuniete przez ich nalezyte
oznaczenie. Roszczenie z art. 18 ust. 2 u.z.n.k. nie moze by¢ zatem uznane za uprawdopodobnione,

jak tego wymaga art. 7301§ 1 k.p.c.)

II. Oddalenie wniosku zloZonego w sprawie sygn. akt XXVIGo 28/14:
21 marca 2014 r. spétka F T wniosta:

1. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 p.a.p.p. 0 zobowigzanie spétki ] P do:



a. udzielenia informacji o pochodzeniu oferowanych i wprowadzanych przez obowigzang do obrotu
lub wystawianych na targach lub wystawach towarach pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub
towar6ow tozsamych pod inng nazwa, w szczeg6lnosci poprzez wskazanie danych identyfikujacych
producentéw, wytwdrcow, dystrybutoréw, dostawcoéw oraz poprzednich posiadaczy tych towaréw,
a w przypadku posiadania dostepu lub mozliwosci, zgodnego z prawem, uzyskania dostepu do
dokumentacji technicznej wykorzystywanej w produkcji tych towaréw, réwniez udzielenia

informacji o pochodzeniu tej dokumentacji,

b. udzielenia wszelkich informacji i danych identyfikujacych przesztych, aktualnych lub
przewidzianych odbiorcéw hurtowych towaréw wskazanych w lit. a (z podziatem na poszczegdlne
towary) oraz podmioty prowadzace sprzedaz detaliczng tych towaréw (z podziatem na

poszczeg6lne towary),

¢. udzielenia wszelkich informacji o ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych

lub zamo6wionych towaréw, o ktérych mowa w lit. a (z podziatem na poszczegdlne towary),

d. udzielenia wszelkich informacji o ilosci towaréw, o ktérych mowa w lit. a (z podzialem na
poszczegblne towary) pozostajacych w magazynach ] P lub w inny sposéb gotowych do

wprowadzenia do obrotu,

e. udzielenia wszelkich informacji o cenach uiszczonych przez odbiorcéw towaréw, o ktérych mowa
w lit. a (z podziatem na poszczegélne towary), w tym przez odbiorcow hurtowych, podmioty

prowadzace sprzedaz detaliczng tych towarow oraz odbiorcéw detalicznych,
2. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt. 2 p.a.p.p. 0 zobowiazanie spétki ] P do udostepnienia:

a. dokumentacji rachunkowej zawierajgcej wykaz dochodéw uzyskiwanych przez | P z tytulu
oferowania i wprowadzania przez obowigzang do obrotu lub wystawiania na targach lub wystawach

towaréw pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towaréw tozsamych pod inng nazwa,

b. dokumentacji magazynowej zawierajacej wykaz ilosci towaréw pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC
600 lub towaréw tozsamych pod inng nazwa, znajdujacych sie na dzien ztozenia niniejszego wniosku
w magazynach nalezacych do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej dziatalnosci przez

JP,

c. dokumentacji handlowej zawierajgcej wykaz producentéw, wytworcow, dystrybutordw,
dostawcéw oraz poprzednich posiadaczy towaréw pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub
towar6w tozsamych pod inng nazwag, jak réwniez wykaz przesztych, aktualnych lub przewidzianych
odbiorcow hurtowych tych towaréw, podmiotéw prowadzacych ich sprzedaz detaliczng oraz

odbiorcow detalicznych tych towaroéw,



3. w przypadku nieuwzglednienia Zgdania z pkt. 2, na podstawie art. 310 k.p.c, o zabezpieczenie

dowodoéw:

a. dokumentacji rachunkowej zawierajacej wykaz dochodéw uzyskiwanych przez ] P z tytutu
oferowania i wprowadzania przez obowigzang do obrotu lub wystawiania na targach lub wystawach

towar6ow pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towaréw tozsamych pod inng nazwa,

b. dokumentacji magazynowej zawierajacej wykaz ilosci towaréw pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC
600 lub towaréw tozsamych pod inng nazwg, znajdujacych sie na dzien ztozenia niniejszego wniosku
w magazynach nalezacych do, najmowanych przez lub wykorzystywanych w swej dziatalnosci przez

JP,

c. dokumentacji handlowej zawierajacej wykaz producentéw, wytwoércow, dystrybutoréw,
dostawcéw oraz poprzednich posiadaczy towaréw pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub
towaréw tozsamych pod inng nazwa, jak rowniez wykaz przesztych, aktualnych lub przewidzianych
odbiorcow hurtowych tych towarédw, podmiotéw prowadzacych ich sprzedaz detaliczng oraz

odbiorcow detalicznych tych towaroéw,

4. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 p.ap.p, alternatywnie na podstawie art. 310 kpc, o

zabezpieczenie dowodow:

a. zbiornikdw na paliwo oferowanych dotychczas przez ] P pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub
towardéw tozsamych pod inng nazwa, znajdujgcych sie w magazynach nalezacych do, najmowanych

przez lub wykorzystywanych w swej dziatalnosci przez ] P,

b. korespondencji, w tym korespondencji mailowej, miedzy ] P a J Ltd, w zakresie w jakim
korespondencja ta dotyczy przekazywania informacji zwigzanych z towarami pod nazwa JFC 250,
JFC 425, JFC 600, lub towaréw tozsamych pod inng nazwg, w tym towardw, ktérych projektowanie

zostato zlecone przez F Ltd.,

5. na podstawie art. 755 § 1 pkt 2 kp.c, o ustanowienie zakazu zbywania, eksportowania,
oferowania, wystawiania na targach i wystawach przez | P zbiornikow na paliwa oferowanych
dotychczas przez obowigzang pod nazwa JFC 250, JFC 425, JFC 600 lub towaréw tozsamych pod inng

nazwa,

6. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 p.ap.p, alternatywnie na podstawie art. 7301 kp.c, o

zabezpieczenie roszczenia pienieznego F T do kwoty 920.400 zt, poprzez:

a. zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego ] P prowadzonego przez Bank BPH SA pod

numerem EUR 90 1060 0076 0000 3800 0008 4054,

b. zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego ] P prowadzonego przez Bank BPH SA pod

numerem PL 55 1060 0076 0000 4042 7014 6806.



Na rozprawie 28 kwietnia 2014 r. pelnomocnik uprawnionej wyjasnit, ze zadane informacje
majg dotyczy¢ okresu od 15 pazdziernika 2013 r. do daty zakonczenia postepowan gtéwnych w
sprawie matych i duzych zbiornikéw. Stwierdzit, Ze utworem jest nie dokumentacja projektowa, lecz
sam utwor, ksztatt, cechy zewnetrzne zbiornikéw typu Fortis Box, ksztatt i konstrukcja zbiornika
Fortis Box zdefiniowana jakby za pos$rednictwem dokumentacji projektowej ] M. To jest jeden utwor.
Tworcami sg pracownicy spotki FT, w tym w szczego6lnosci prezes M. Prawa autorskie majgtkowe

przeszty na sp6tke na podstawie art. 12 p.a.p.p.

] P spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w K zazgdata oddalenia i tego wniosku,
zaprzeczajac, ze spotce F T nie przystuguja autorskie prawa majatkowe. Wskazata, ze

wnioskodawczyni Zada raczej ochrony idei niz utworu.

Sad zwazyt:

Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4 11 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
osoba majgca w tym interes prawny moze wystapi¢ o zobowigzanie naruszajgcego autorskie prawa
majgtkowe do udzielenia informacji i udostepnienia okreslonej przez sad dokumentacji majgce;j
znaczenie dla roszczen, o ktérych mowa w art. 79 ust. 1 p.a.p.p, tj.. zaniechania naruszania, usuniecia
skutkdéw naruszenia, naprawienia wyrzadzonej szkody (na zasadach og6lnych albo poprzez zaptate
sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej dwukrotnosci, a w przypadku gdy naruszenie jest
zawinione - trzykrotno$ci stosownego wynagrodzenia, ktéore w chwili jego dochodzenia bytoby
nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu) oraz wydania

uzyskanych korzy$ci.

Obszernie umotywowany wniosek spotki FT nie zawiera podstawowych elementéw, ktore
pozwolityby Sgdowi poczyni¢ ustalenia o okoliczno$ciach istotnych dla rozstrzygniecia sporu i
oceni¢ przyszte roszczenia pod katem ich uprawdopodobnienia. W szczegd6lnosci wnioskodawczyni
nie wskazuje wyraznie, co jest przedmiotem ochrony utworem, prawdopodobnie wzorem
przemystowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 p.a.p.p. (zbiorniki Fortis Box jako rozwigzanie
techniczne, ksztatt i konstrukcja zbiornika Fortis Box zdefiniowana jakby za posrednictwem
dokumentacji projektowej JM) Nie dowodzi jego tworczego i indywidualnego charakteru. Nie
wskazuje tworcy. (art. 8 p.ap.p.) Nie przedstawia dokumentéw potwierdzajgcych nabycie przez
spotke autorskich praw majatkowych.



Sad pragnie wyjasni¢, Ze na gruncie powotanej ustawy, prawo autorskie powstaje z chwilg
ustalenia dzieta, gdy przybierze ono jakakolwiek posta¢, choéby nietrwata, jednak o tyle stata, Zzeby
tres¢ i cechy utworu wywieraty efekt artystyczny (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 25 IV 1973 r. ICR
91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga zadnych formalnosci (art. 1
ust. 4 p.a.p.p.), ich powstanie w sposéb pierwotny nastepuje ex lege, bezposrednio na rzecz tworcy,
ktorym w prawie polskim moze by¢ wytacznie osoba fizyczna. Osoba prawna staje sie podmiotem
autorskich praw majatkowych wytacznie w drodze nastepstwa prawnego - albo na podstawie
umowy (art. 41 ust. 1 p.a.p.p.), albo przez przejecie utworu wykonanego przez twdrce, bedacego jej
pracownikiem, w ramach obowigzkéw wynikajacych ze stosunku pracy (art. 12 p.a.p.p.). By
skutecznie dochodzi¢ ochrony przystugujacych jej praw, osoba prawna musi przedstawi¢ dowod

sukcesji na jej rzecz autorskich praw majatkowych.

Autorskie prawa majatkowe spétki F T sg kwestionowane przez obowigzang. W oparciu za$
0 wewnetrznie sprzeczne i nie poparte dowodami z dokumentéw twierdzenia wnioskodawczyni,
Sad nie ma mozliwosci ustalenia, co jest utworem, a co jego egzemplarzem, czy i w jakim zakresie
chronionymi prawami dysponuje F T. Wnioski zmierzajgce do uzyskania informacji i dostepu do
dokumentdéw, zabezpieczenia dowodéw i roszczen opartych na podstawie art. 79 ust. 1 p.a.p.p.
podlegaja zatem oddaleniu jako catkowicie nieuzasadnione. (a contrario art. 80 ust. 1 pkt 1i 2 p.a.p.p.

oraz art. 7301§ 1 kpp.c.)

Nalezy przy tym, wyjasni¢, ze sformutowane w uzasadnieniu wniosku zarzuty dotyczace
dopuszczenia sie przez spotke JP licznych czynéw nieuczciwej konkurencji, a przez to naruszenia
intereséw gospodarczych spétki F T pozostaje bez zwigzku z Zadaniami udzielenia zabezpieczenia,
zabezpieczenia dowoddw oraz zobowigzania do udzielenia informacji i udostepnienia dokumentoéw,
odnoszacymi sie do roszczen okreSlonych w art. 79, w trybie art. 80 p.a.p.p. Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie zawiera unormowania stanowigcego odpowiednik art. 80 p.a.p.p. i art.

2861 p.w.p.

Aby skutecznie 7Zgdal uzyskania zabezpieczenia roszczen z art. 18 uznk oraz
zabezpieczenia dowodéw w trybie art. 310 kp.c, wnioskodawczyni powinna przedstawié
twierdzenia i dowody na ich poparcie oraz sformutowa¢ przyszte Zadania w sposéb adekwatny do
kazdego z dziatan stanowiacych czyn nieuczciwej konkurencji, o ktéorym mowa w art. 10 ust. 1, art.

11ust. 1,art.12 ust. 1iart. 13 ust. 1 u.z.n.k.



Ramy tego uzasadnienia czynig przy tym zbednym odniesienie sie przez Sad do licznych

drobniejszych kwestii, ktére dodatkowo przemawiajg przeciwko uwzglednieniu wnioskdw spoétki

FT.

0 kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 98 wzw. zart. 13 § 2 kp.c.



