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POSTANOWIENIE

Dnia 22 czerwca 2011 r.

Sagd Okregowy w Warszawie Wydziat XXII

Sqd Wspdinotowych ZInakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczgcy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz Sgdu Grzegorz Romanowski

PO rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2011 r. w Warszawie

sprawy z wniosku W

przeciwko R Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq i Spétka spdtce komandytowej w Warszawie
z udziotem interwenienta ubocznego | spdtki z ograniczong odpowiedzalnosciq w Starej Wi

- 0 zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia :
1. oddali¢ wniosek;

2. zasqdzi¢ od uprawnionego W na rzecz obowigzanego R Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig i Spdtka spdotki komandytowe] w Warszawie kwote 857 (osiemset

piec¢dziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu kosztdw zastepstwa procesowego;

3. zasqdzi¢ od uprawnionego W na rzecz interwenienta ubocznego | spdtki z ograniczong
odpowiedzialno$cig w Starej Wsi kwote 857 (osiemset piecdziesigt siedem) ztotych

tytutem zwrotu kosztdw zastepstwa procesowego.
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Uzasadnienie

Dnia 13 IV 2011 r. W wnidst 0 zobowigzanie R Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciq i Spétka
spotki komandytowej w Warszawie do udzielenia informacji, ktére sa konieczne do dochodzenia
roszczen okreslonych w art. 296 ust. 1 p.w.p., tj. wydania bezpodstawnie uzyskanych przez
obowiagzana korzysci z tytutu importowania, eksportowania, oferowania i wprowadzania do obrotu
latarek naruszajacych prawo z rejestracji wzoru wspdlnotowego nr 000164785-0002, dotyczacych
ilosci i cen importowanych, eksportowanych, oferowanych i wprowadzanych przez obowigzang do
obrotu w okresie od kwietnia 2008 r. do dnia ztoZzenia wniosku latarek opatrzonych nazwga profex
lub wprowadzanych do obrotu pod nazwa Lampka z recznym, naruszajacych prawo wytaczne W - w

terminie 7 dni od dnia ogtoszenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

W motywach powotat sie na przystugujace mu prawo z rejestracji wzoru wspdlnotowego nr
000164785-0002 przedstawiajacego latarke, zarzucajac spdtce R bezprawne wykorzystywanie tego
wzoru w obrocie. Wyjasnit, ze obowigzana wprowadza do obrotu latarki pod nazwa profex lub
Lampka z recznym, wskazujac cechy wspdlne wzorowi i przeciwstawionemu mu produktowi, ktdre
decydujg o braku odmiennego ogdlnego wrazenia, jakie na zorientowanym uzytkowniku wywotuja
wzor wspdlnotowy nr 000164785-0002 i latarka profex. Réznice miedzy nimi sg na tyle nieistotne i w
niewielkim stopniu modyfikuja wzdr, ze nie przyciggaja uwagi uzytkownika. W przekonaniu
uprawnionego, swoboda twdrcza projektanta przy tworzeniu tego typu wzordéw jest w niewielkim
stopniu ograniczona, a cechy funkcjonalne latarki nie uzasadniajg tak istotnego podobieristwa

produktu oferowanego przez R do wzoru wspdlnotowego.

Kwestionujac naruszenie wytgcznosci uprawnionego obowigzana nie godzi sie dobrowolnie
udzieli¢ mu informacji o ilosci wprowadzonych do obrotu latarek ani zaptaci¢ W odszkodowania i

zwrdci¢ mu bezpodstawnie uzyskanych korzysci.

Na poparcie wniosku zaoferowat dowody z dokumentdw, fotografii i wydrukéw ze stron

internetowych. (k.2-59, 132-165, 167-170)

R Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciqg i Spétka spdtka komandytowa w Warszawie

zazadata oddalenia wniosku i zasadzenia na jej rzecz od uprawnionego zwrotu kosztéw



postepowania. W jej przekonaniu, brak jest podstaw do udzielenia zadanych informacji, wzdr
zastosowany w kwestionowanej latarce profex wywotuje bowiem na zorientowanym uzytkowniku
odmienne ogdlne wrazenie. Obowigzana wskazata na liczne elementy odrdzniajgce jej latarke od
wzoru wspdlnotowego nr 000164785-0002. Podkreslita, ze podobieristwa miedzy nimi dotycza cech

technicznych produktu. (k.71-89, 124-128)

Interwencje uboczng po stronie obowigzanej zgtosita | spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w Starej Wsi, Zadajac oddalenia wniosku W i zwrotu kosztéw postepowania.
Wyjasnita, ze jest dostawca kwestionowanych latarek i - zgodnie z umowg o wspdtpracy handlowej -
zapewnita R o nienaruszeniu praw wiasnosci intelektualnej oséb trzecich, przyjmujac na siebie

odpowiedzialnos¢ za z tytutu ewentualnego naruszenia.

Spoétka | zaprzeczyta naruszenie praw wytgcznych W. Takze w jej przekonaniu rdznice
pomiedzy wzorem wspdlnotowym a wzorem zawartym w kwestionowanej latarce wytaczaja
mozliwos¢ uznania, ze wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku nieodmienne ogdlne wrazenie.
Wspdlne im s3 wytacznie te cechy, ktére wynikaja z funkcji technicznej latarki. Powotata sie na prawa
do wzordw przemystowych stuzace dostawcy interwenienta na terytorium Niemiec. Zarzucita, ze
uprawniony zmierza do uzyskania, objetych tajemnica przedsiebiorstwa, informacji handlowych o

cenachiilosci sprzedanych przez obowigzang latarek. (k.90-117)

Sad ustalil, ze : W stuzy prawo do wzoru wspdlnotowego zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante pod numerem 000164785-0002 w dniu 23 IV 2004 r., 0

czym opublikowano 27 VI 2004 r., przedstawiajgcego latarke kieszonkowsq :

0002.1 0002.2 0002.3



0002.4 0002.5 0002.6

(bezsporne - tak tez swiadectwo OHIM k.18-20)

Na wniosek G SpA, ztozony 16 Il 2011 r., toczy sie w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante postepowanie w sprawie uniewaznienia tego wzoru. (bezsporne - tak tez

kopie dokumentdw k.139-165, 175-183)

R Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq i Spétka spdtka komandytowa w Warszawie
importuje, wprowadza do obrotu i oferuje w swych sklepach latarki kieszonkowe pod nazwga profex

lub Lampka z recznym. (bezsporne - tak fotografie k.21-22, dowdd rzeczowy zatgczony do akt)

Sad zwazyt co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XIl 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 | 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa
wytacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspdlnoty (obecnie Unii Europejskiej) i
jednolitego systemu ochrony wzoru. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng definicje,
odmienng od definicji ustawodawstw Paristw Cztonkowskich, wg ktdrej wzorem jest postac catego
produktu lub jego czesci, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu,
tekstury lub materiatéw samego produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Natomiast produktem jest
kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wiaczajagc w to m.in. czesci przeznaczone do
stworzenia produktu ztozonego, opakowanie, wyglad zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje

pisma typograficznego, z wytgczeniem programéw komputerowych.

Wyglad (postac) przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn.
w jego formie i uksztattowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajacym sie w zestawieniu
linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszczg sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktdére s3 wizualnie
postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M.
PoZniak-Niedzielska Wzér wspélnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i
oznaczeri geogrdficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP W-wa 2004 s.56, 57, Ochrona

wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.4-11)



Co do zasady, prawo do wzoru wspdlnotowego przystuguje twdrcy lub jego nastepcy
prawnemu. (art. 14 ust. 1) Domniemywa sie przy tym, ze uprawnionym jest osoba, na rzecz ktdrej
wzdr zarejestrowano. (art. 17) Moze ono by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego
wytgcznie w trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :

1. wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub

2. pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1w zw. z art. 52 i art. 84).

Wytacznie zatem decyzja OHIM lub wyrok sadu wtasciwego w sprawach wzoréw wspdlnotowych,
stwierdzajace, ze uprawnionemu z rejestracji nie przystuguje prawo do wzoru (art. 25 ust. 1c)
pozwalaja na obalenie domniemania waznosci, o ktérym mowa w art. 85. Dopiero w efekcie
orzeczenia O uniewaznieniu uwaza sie, ze wzdr wspdlnotowy od poczatku nie rodzit skutkdw
okreslonych w rozporzadzeniu, w zakresie w jakim zostat uznany za niewazny. (art. 26 ust. 1)
Zarejestrowany wzdr wspodlnotowy 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. Uprawniony moze przedtuzy¢ okres
ochrony na jeden lub wiecej okresdw piecioletnich, tacznie do 25 lat. Powstaje w ten sposéb
wytgczne prawo z rejestracji, polegajgce na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim uzywania tego
wzoru, obejmujacych w szczegdlnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu, import i
eksport lub uzywanie produktu, w ktérym jest zawarty lub zastosowany wzdr, lub sktadowanie

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

Rozporzadzenie precyzyjnie okresla zakres praw z rejestracji. Obejmujg one niewatpliwie
wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzdr zostat ucielesniony lub do ktdérego zostat
zastosowany. Szeroka interpretacje proponuje sie przyja¢ dla oferowania i wprowadzenia do obrotu.
Oferowanie produktu nie tylko dotyczy umowy kupna / sprzedazy, to réwniez najem, dzierzawa czy
innego rodzaju przekazanie produktu, majace ostatecznie na celu przeniesienie prawa. Szeroko
nalezy takze rozumiec¢ zwrot uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli
prowadzi do zaktécenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytacznego. Natomiast
sktadowanie nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajgco, narusza ono prawo z rejestracji tylko

woéwczas, gdy dokonane jest w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd.

Z rejestracji wzoru wspdlnotowego wynikajg dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktdra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do
obrotu, czy przechowujgc produkty, w ktdrych inkorporowany jest wzdr. Dla oceny naruszenia
(grozby naruszenia) istotne jest ustalenie, ze wzdr ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle
podobny do zarejestrowanego, ze nie wywotuje on na zorientowanym uzytkowniku innego

ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopieri swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru.

Zakres ochrony okreslaja cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w

dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje. Beda to wytacznie cechy postrzegalne zmystem



wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej
ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wtasnie cech. (shown
visibly) Zakres ochrony bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w
niewielkim stopniu. Wéwczas stosunkowo niski stopieri podobieristwa moze stanowi¢ podstawe do
uznania istnienia naruszenia, gdyz nie istniejg obiektywne przyczyny, dla ktérych wystepujace
podobieristwa bytyby konieczne ze wzgledu na brak swobody twdrczej w danej dziedzinie. (por.
K.Szczepanowska-Koztowska Ochrona wzoru w prawie europejskim. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34,
M.PozZniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad
Sadowy 1/2007 s.4-11) Wzory nalezy poréwnywac uwzgledniajac cechy nowe, nie zas znane i ogdlnie
dostepne. Nie nalezg do tresci prawa np. elementy folkloru czy uksztattowane historycznie style.
Prawo z rejestracji nie obejmuje tych witasciwosci, ktére sg wtasnoscig publiczng, a tylko nowe,
istotne cechy wzoru. Istnienie takie samego ogodlnego wrazenia nie zawsze przesadza o
nasladownictwie; czesto jest nieunikniong konsekwencja sytuacji, gdy wyglad przedmiotu jest

inspirowany tradycjami lub silnie zdeterminowany funkcja uzytkowa.

Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig sie jedynie nieistotnymi szczegdtami.
(art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytacznie jego identycznosc¢ lub
wystepowanie rdéznic zaledwie w nieznaczacych szczegdtach w poréwnaniu z wzorem
udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w
jakikolwiek inny sposéb. Tylko zatem réznice cech istotnych pozwalajq uznaé, ze poréwnywane wzory
nie sq identyczne. (tak K.Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii

Europejskiej. PPH nr 3z 2005 . 5.45-50)

Zarejestrowany wzdr wspdlnotowy ma indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogdine)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na
takim uzytkowniku wzdr, ktdry zostat udostepniony publicznie przed datg dokonania zgtoszenia
wzoru do rejestracji, od ktdrej wzdér ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzezono pierwszenstwo, przed
datg pierwszeristwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage
stopiert swobody twdrcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzér ma
indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na
poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglgdu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia
zwiqgzanego z istniejgcq catoscig wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie wzor
lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktérego nalezy, oraz stopien
swobody twdrcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty) Dokonujac oceny Sad musi
rozwazy¢ na ile utrudnione jest w okreslonej dziedzinie przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o
charakterze indywidualnym. Swobode te mogg ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy

funkcjonalne, techniczne, handlowe, a takze tendencje panujgce w modzie, czy gusta nabywcdw.



Ocena indywidualnego charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie
sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do
tego co poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktéw. Wrazenie to musi by¢ wyraznie
odmienne. Bez znaczenia jest, ze wzdr rézni sie od wczesniejszego wzoru pewng, nawet duzg liczbg
okreslonych szczegdtéw, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny,
whnikliwy, posiadajacy lepszg znajomos¢ przedmiotu, osoba, ktéra go uzywa i postuguje sie nim jako
znawca) odnosi wrazenie, ze widziat juz taki wzdr. (déja vu) Kryterium indywidualnego charakteru
opiera sie na wrazeniu ogéinym, jakie wywiera wzdr i polega na ustaleniu, czy zorientowany uzytkownik
uwaza, ze wzor rézni sie, czy tez nie od tego co istniato juz poprzednio w danej dziedzinie produktdw.
(tak M.PoZniak-Niedzielska Ochrona (...) s.5) Wzdr bedzie miat charakter indywidualny jedynie
woéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢ odrdzniajgcg go od innych, ze bedzie mdgt byc
zindywidualizowany przez zorientowanego uzytkownika. (tak M.PoZniak-Niedzielska Wzdr
wspdlnoty. w Ochrona znakdéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczeni geograficznych w

Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Za zorientowanego moze by¢ uwazany staty uzytkownik produktu, ale takze ten, ktdry
uzywajac go doraznie dobrze go zna. Bedzie nim takze kazdy podmiot zwigzany z tworzeniem,
przechowywaniem lub dystrybucja produktu, znajgcy dobrze jego walory uzytkowe i cechy
techniczne. (tak J. Sozariski Ochrona wiasnosci intelektualnej i przemystowej w Unii Europejskiej —
prawo wzoréw przemystowych krajowych i wspélnotowych. nr 12/2005 s5.30-37) Inny poglad prezentuje
prof. Krystyna Szczepanowska-Koztowska (Zdolnos¢ [...] s.45-50) ograniczajaca krag
zorientowanych uzytkownikdw do ostatecznego konsumenta, dla ktdrego przeznaczony jest
produkt. Definicja ta sprawdza sie jednak tylko w odniesieniu do produktéw codziennego uzytku,
ktére nabywamy na tyle czesto aby zapoznac sie z cechami zawartego w nich wzoru, mogac
poréwnaé go z innymi. Jest to natomiast utrudnione w odniesieniu do produktéw uzywanych
incydentalnie. Sad podziela poglad prof. Marii PoZniak-Niedzielskiej, Ze zorientowany
(uswiadomiony) uzytkownik to taki, ktdry jest bardziej przenikliwy i ma lepszg niz zwykty znajomos¢
przedmiotu. Nie jest to sam twdrca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie lecz
osoba, ktdéra tkwi pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych
kwalifikacji, zatem nie moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa przedmiotu i
postuguije sie nim jako znawca. Niekoniecznie musi to tez by¢ finalny uzytkownik. (Ochrona wzoréw
przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze M.PoZniak-
Niedzielska, J.Siericzyto-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw przemystowych. Oficyna a Wolters
Kluwer business Warszawa 2010 5.36-46, M.Pozniak-Niedzielska Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego

223 X 2007 r. IICKS 302/07 OSP 6/2009 p0z.66)



W sprawach wzordéw wspdlnotowych sady stosujg przepisy cyt. rozporzadzenia (art. 88
ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno w zakresie
przepiséw 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 dziatari naruszajgcych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktdw;

C. zajecie materiatdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych ddébr, jezeli ich witasciciel wiedziat do jakich celdw byty uzyte lub w okreslonych
okolicznosciach byto to oczywiste,

d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym rdéwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego paristwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie grozito lub miato miejsce. (art.
89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym,

niezbedne srodki zapewniajace przestrzeganie sankgji okreslonych w ust.1. (ust.2)

Orzecznictwo sadéw wspdlnotowych w sprawach wzordéw jest stosunkowo niewielkie. Ich
naruszenia dotyczg jedynie dwa wyroki Sadu Unii Europejskiej, wydane 18 Ill 2010 r. w sprawie T-9/07
Grupo Promer Mon Grafic/PepsiCo oraz 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Bosch. Sad odnidst sie w nich
do =zasadniczych kwestii, stanowigcych przedmiot rozstrzygniecia w sprawach wzoréw
wspdlnotowych, w praktyce orzeczniczej budzacych istotne rozbieznosci interpretacyjne. Warto

wiec odwotac sie do motywdw pierwszego z wyrokdw.

W pierwszym rzedzie nalezy wskazad, ze w sprawach o naruszenie sad dokonuje oceny
podobienstwa lub odmiennosci ogdlnego wrazenia, jakie wywotujg na zorientowanym uzytkowniku
wzory uprawnionego i produkty domniemanego naruszyciela. Nie przeciwstawia sobie natomiast
produktéw stron. Sposéb w jaki powdd uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu.
Produkt, w ktdrym wzdr jest ucielesniony moze by¢ wykorzystany pomocniczo przy dokonywaniu
oceny, jesli nie ma watpliwosci co do ich tozsamosci (pozwany nie kwestionuje identycznosci wzoru i
ucielesniajacego go produktu powoda). Bez znaczenia jest takze dobra lub zta wiara uprawnionego

do wzoru i pozwanego.

Zorientowanym uzytkownikiem nie jest wytwdrca ani sprzedawca produktéw, w ktdrych
wzdr jest zastosowany (nalezy podkresli¢, ze wzdr wspdlnotowy nie ogranicza sie do okreslonego
produktu, a jego wskazanie we wniosku o rejestracje ma znaczenie pomocnicze). Jest szczegdlnie
uwazny i dysponuje pewng wiedzg na temat stanu wzornictwa. Stopiert swobody twdrcy przy

opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagar zwigzanych z



wiasciwosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych
do niego zastosowanie. Porédwnania ogdlnego podobieristwa przeciwstawianych sobie wzoru i

produktu dokonuje sie analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobieristwa i réznice.

Ocena podobieristwa (istnienia lub braku odmiennego ogdlnego wrazenia) dokonywana w
sprawie o naruszenie wzoru wspdlnotowego ma charakter normatywny, podobnie jak w sprawach o
naruszenie wspdlnotowych znakéw towarowych. Sad uwzglednia zaoferowany mu przez strony
procesu materiat dowodowy. W realiach polskiego procesu cywilnego, szczegdlnie w postepowaniu
w sprawach gospodarczych, powdd powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby przedstawic
przeciwstawiane sobie wzory w formie umozliwiajacej sadowi dokonanie wszechstronnej oceny
ogodlnego wrazenia jakie kazdy z nich wywotuje na zorientowanym uzytkowniku, a w efekcie
prawidtowe rozstrzygniecie sporu. Normatywna ocena s3adu, ktéry orzeka na podstawie
zaoferowanego mu materiatu dowodowego, naktada na obydwie strony procesu obowiagzek
zgtoszenia i udowodnienia ich twierdzen, stuzacych okresleniu cech determinujacych ogdlne
wrazenie, elementéw drugorzednych, cech wynikajacych z funkcji produktu, w ktérym wzdr jest lub
ma by¢ zastosowany, wskazanie przepiséw decydujgcych o jego ewentualnej standaryzacji, a takze
zakreslenie granic swobody twdrczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzordw. W braku zgody
stron co do kwestii istotnych dla okreslenia zakresu swobody twdrczej, czy cech funkcjonalnych
produktu, ktére majg wptyw na jego wyglad, konieczne bedzie zasiegniecie opinii biegtego,
wyjasnienie tych okolicznosci wymaga bowiem wiadomosci specjalnych, ktérymi nie dysponuje sad

wiasciwy w sprawach wzordédw wspdlnotowych.

Na zasadzie ust. 2 art. 89, Sad podejmuje niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie
srodkéw wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Art. 90 ust. 1 Rozporzadzenia stanowi
zas, ze do saddéw Panstwa Cztonkowskiego moga by¢ sktadane wnioski o zastosowanie srodkdéw
tymczasowych - zabezpieczajgcych prawa z rejestracji wzoru Wspdlnoty, ktére sg przewidziane na
mocy prawa tych Panstw dla krajowego wzoru przemystowego. Zgodnie z art. 292 ust. 1 w zw. z art.
287 ust.1 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, uprawniony z rejestracji wzoru
przemystowego, ktérego prawo zostato naruszone, lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze
zada¢ zaniechania naruszania i usuniecia jego skutkéw oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a takze naprawienia szkody na zasadach ogdlnych. Ustawa nie normuje w sposéb odrebny
sposobu udzielania zabezpieczenia praw wtasnosci przemystowej, kwestie te regulujg zatem ogdlne

zasady Kodeksu postepowania cywilnego. (art. 730 i nast.)

Uprawnionemu stuza takze zadania okreslone w art. 286' p.w.p., zgodnie z ktérym, sad
wiasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wiasnosci przemystowej miejsca, w ktdrym

sprawca wykonuje dziatalnos¢ lub w ktdrym 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 szczegdlnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub z
prawa z rejestracji o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajgcego do udzielenia
informacji, ktdre sg niezbedne do dochodzenia roszczer okreslonych w art. 287 ust. 1i art. 296 ust. 1,
o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych prawo ochronne lub prawo z
rejestraciji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2) Informacje te moga

dotyczy¢ wytacznie :

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytwdrcédw, dystrybutoréw, dostawcédw oraz innych
poprzednich posiadaczy towardw lub swiadczacych ustugi, ktdre naruszajg prawo ochronne lub
prawo z rejestracji, jak réwniez przewidzianych odbiorcédw hurtowych lub prowadzacych
sprzedaz detaliczng tych towardw lub ustug;

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

towary lub ustugi. (ust. 2)

Wbrew sformutowaniu tego przepisu, prawo zadania udzielenia informacji, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2. art. 286" p.w.p., nie stanowi w istocie zabezpieczenia roszczenia. Ma ono catkowicie odrebny

charakter, bedac odpowiednikiem roszczenia informacyjnego, o ktérym mowa w art. 80 pr.aut.

Na tym etapie uprawniony nie tylko nie musi ale czesto nawet nie moze precyzyjnie
formutowad roszczen, z ktérymi ewentualnie w przysztosci wystgpi 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. (art. 9 rozporz. i art.
296 ust. 1 p.w.p.) Kazde z tych roszczert 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. 479" § 1 k.p.c.) twierdzer i dowoddw na ich poparcie odnoszacych
sie do okolicznosci 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 tytutu naruszenia przezen praw witasnosci
przemystowej. Uzyskane informacje pozwola mu na podjecie decyzji co do wystapienia wzgledem
naruszyciela (lub naruszycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie moze by¢ w tym przypadku mowy
ograniczeniu do 14 dni mozliwosci wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia po
uptywie zakreslonego przez sad, zgodnie z art. 733 k.p.c. terminu (art. 744 § 2 k.p.c.) Uprawniony nie

moze by¢ takze zobowigzywany do wniesienia pozwu.



Zasadniczym warunkiem uwzglednienia roszczenia informacyjnego jest
uprawdopodobnienie (w stopniu wysokim) naruszenia prawa wiasnosci przemystowej, w niniejszej
sprawie naruszenia praw z rejestracji wzoru wspdlnotowego nr 000164785-0002. 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 dnia 29 IV 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej, ktdra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze Panistwa Cztonkowskie
zapewniajg, ze, w kontekscie postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa witasnosci
intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zadanie powoda, witasciwe
organy sadowe moga nakazac przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towarédw lub ustug naruszajacych prawo wiasnosci intelektualnej przez naruszajacego iflub

jakakolwiek inng osobe.

W przekonaniu Sadu, W nie sprostat temu obowigzkowi. Zarzuty podnoszone przez
obowiagzang i interwenienta ubocznego skutecznie wytaczyty mozliwos¢ uznania, ze istotnie doszto
do naruszenia prawa wytgcznego. Stusznie W twierdzi, ze stuzy mu prawo z rejestracji wzoru
wspdlnotowego nr 000164785-0002. Doswiadczenie Sgdu w rozstrzyganiu sporéw w sprawach o
naruszenie tego rodzaju prawa przekonuje, ze ocena faktu naruszenia jego prawa nie jest az tak
prosta, za jakg uznaje ja uprawniony. Przeciwnie, Sad jest obowigzany wzig¢ pod uwage wszystkie

przedstawione wyzej aspekty, aby stwierdzi¢ :

+ - jaki jest zakres ochrony wzoru : ktdre z jego elementdw sg nowe i maja indywidualny
charakter, jakim zakresie s3 one determinowane funkcja techniczng produktu, w ktérym
wzdr zostat zastosowany, jaki jest zakres swobody twdrczej,

+ - czy wzor zawarty w kwestionowanym produkcie powiela te cechy, ktdre sa decydujace dla
okreslenia zakresu ochrony wzoru wspdlnotowego, tak iz nie wywotujg one na

zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia.

W ocenie Sadu, sprzecznos¢ twierdzen stron w kwestiach istotnych dla oceny naruszenia
oraz zaoferowany przez nie materiat dowodowy wylaczajg uznanie, Ze uprawniony
uprawdopodobnit w wysokim — graniczgcym z udowodnieniem - stopniu, iz doszto do naruszenia
jego prawa. Latarka kieszonkowa jest dos¢ popularnym przedmiotem, za jej zorientowanego
uzytkownika mozna jednak uzna¢ wytacznie takg osobe, ktdra czesto korzysta z niej, np. w
warunkach terenowych. Przeznaczenie tego produktu determinuje koniecznos¢ uwzglednienia
szeregu elementdéw technicznych, ktére z pewnoscia ograniczaja zakres swobody twdrczej
projektanta. Trzeba réwniez uwzgledni¢ niebanalny wptyw oczekiwan potencjalnych nabywcdw, co

do ksztattu i kolorystyki produktu.



Wskazane przez obowigzang i interwenienta ubocznego cechy latarki profex moga miec
znaczenie dla oceny, czy doszto do naruszenia wytgcznosci W. Zaréwno wielkos¢, optywowy ksztatt
(odpowiadajgcy wielkosci i ksztattowi dtoni), umiejscowienie Zrédta Swiatta (odbtysnika) i
wytacznika, liczba i wielkos¢ diod swietlnych, umiejscowienie i ksztatt oston bocznych stabilizujgcych
uchwyt latarki, a w koricu korbka na spodniej stronie latarki moga wynika¢ z funkgji technicznej jaka
spetnia latarka. Nalezy zauwazy¢, ze wszystkie wymienione elementy majg zasadnicze znaczenie dla
ogodlnego wrazenia, jakie wzdr wywotuje na zorientowanym uzytkowniku. Nie mozna uznac za
wystarczajgce przedstawienia przez uprawnionego licznych przyktaddw latarek dostepnych na
rynku, sporny wzdr odnosi sie bowiem do dos¢ specyficznego typu latarki kieszonkowej,
bezbateryjnej, tadowanej ruchem korbki, ksztatt produktu musi wiec takze uwzglednia¢ takie jej
uchwycenie, aby korbka mogta by¢ efektywnie przekrecana. Bez pomocy biegtego, w warunkach
postepowania zabezpieczajacego, Sad nie moze samodzielnie rozstrzygna¢ kwestii funkcjonalnosci
poszczegdlnych elementéw wzoru ani zakresu swobody twérczej jego projektanta. Opinia biegtego
bedzie miata zasadnicze znaczenie, poniewaz ksztatt, linie, wyprofilowanie i faktura wymienionych

elementdw we wzorze wspdlnotowym i produkcie R réznig sie od siebie.

Zdaniem Sadu, uprawniony powinien podda¢ swoje roszczenie weryfikacji w ramach
zwyktego postepowania, w ktérym Sad bedzie miat mozliwos¢ poczynienia ustalert wszystkich
okolicznosci istotnych dla rozstrzygniecia sporu, a po stwierdzeniu, ze faktycznie doszto do
naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego, zobowigze naruszyciela do udzielenia
informacji niezbednych dla rozstrzygniecia sporu. W warunkach postepowania w sprawie o
zobowigzanie do udzielenia informacji (zabezpieczajgcego) nie jest to mozliwe, a Sadowi nie jest

wiadome, zeby W wystapit wzgledem spétki R z zadaniami zakazowymi.

Nie bez znaczenia dla oceny prawdopodobieristwa naruszenia jest réwniez fakt prowadzenia
przez OHIM postepowania w sprawie o uniewaznienie wzoru wspdlnotowego nr 000164785-0002.
Jakkolwiek do czasu stwierdzenia niewaznosci wzdr traktowany jest jako wazny, nie mozna pomijac
kwestionowania jego nowosci i indywidualnego charakteru przez osobe trzecia, nie bedgcg strong
niniejszego postepowania, szczegdlnie, ze rozporzadzenie dopuszcza w art. 90 ust. 2 mozliwos¢
podniesienia w postepowaniu zabezpieczajgcym zarzutu niewaznosci. Podnoszone we wniosku o
uniewaznienie argumenty nie sg catkowicie pozbawione racji, potwierdzajg tez przekonanie sadu o

istotnym wptywie funkcji technicznej i zakresu swobody twdrczej na ocene naruszenia prawa.

Z tych wzgleddéw, Sad postanowit o oddaleniu wniosku W. (a contrario art. 286’ ust. 1 pkt 1

p-w.p.) O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.



