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POSTANOWIENIE

Dnia 10 stycznia 2012 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspodlnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemystowych

w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant  starszy sekretarz sagdowy Dorota Zagoérska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 10 stycznia 2012 r. w Warszawie

sprawy z wniosku S sp6tki z ograniczong odpowiedzialno$ciag w Poznaniu

przeciwko V spotce z ograniczong odpowiedzialno$cig w Warszawie

- 0 zobowigzanie do udzielenia informacji

postanawia :

1. oddali¢ wniosek;

2. zasadzic od S spo6tki z ograniczong odpowiedzialno$cig w Poznaniu na rzecz V spotki z
ograniczong odpowiedzialnoscia w Warszawie kwote 717 (siedemset siedemnascie)
ztotych, tytutem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego;

3. zwrdci¢ S spotce z ograniczona odpowiedzialno$cia w Poznaniu, z kasy Sadu, kwote

100 (sto) ztotych, tytutem nienaleznej optaty uiszczonej 24 listopada 2011 r., a
zaksiegowanej pod pozycja WB 0700229/0013/2011.
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Uzasadnienie

24 XI 2011 r. (data nadania k.89) S spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Poznaniu

wniosta o zobowigzanie V sp6tki z ograniczong odpowiedzialno$cia w Warszawie do:

- udzielenia informacji o Zrédtach pozyskiwania produktéw realizujacych wszystkie cechy wzoru
wspdlnotowego nr 739941-0023, w szczego6lnosci wchodzacych w sktad sprzedawanych przez
obowigzang zestawéw LUX-1 i LUX-3, a mianowicie wskazania, czy obowigzana sama je

wytwarza, czy tez nabywa od innych przedsiebiorcow;

- w przypadku nabywania ich od innych podmiotéw, ujawnienia wszystkich firm (nazw) i
adreséw producentéw, dystrybutoréw, dostawcéw lub innych poprzednich posiadaczy, od
ktérych produkty te sa nabywane, a takze podania informacji o ilosci otrzymanych lub
zamoéwionych oraz zbytych produktéw, o ich cenach, w szczeg6lnosci ceny, za ktérag obowigzana
dany produkt nabyta albo kosztéw jego produkcji, a takze ceny jaka otrzymata ze sprzedazy tych

produktéw, w tym informacji o uzyskanym ze sprzedazy zysku,

- w przypadku ich wytwarzania przez obowigzang, podania ilo$ci wyprodukowanych przez nig i
zbytych produktéw, a takze cen za nie uiszczonych, w szczeg6lnosci informacji o cenie, za ktora
obowigzana dany produkt nabyta albo kosztow jego produkcji, a takze ceny jaka otrzymata ze

sprzedazy, w tym o uzyskanym ze sprzedazy zysku,
- udzielenia informacji o ilo$ci ww. produktéw znajdujacych sie w posiadaniu obowigzane;j,

- udzielenia informacji o odbiorcach ww. produktéw, w tym ich firm i adreséw.

W motywach uprawniona powotata sie na przystugujace jej prawo z rejestracji wzoru
wspdlnotowego nr 739941-0023, przedstawiajgcego zawor sanitarny. Zarzucita, ze obowigzana od
przeszto roku oferuje - pod nazwg handlowg LUX-1 i LUX-3 - zestawy, ktorych elementy sktadowe
stanowig zawory termostatyczne i powrotne, realizujace wszystkie cechy jej wzoru, przez co
narusza prawo wylaczne S. Wzér i przeciwstawiony mu produkt sg identyczne w elementach
charakterystycznych zaworu - wygladzie korpusu i pierscieni, a takze rozmieszczeniu otworow.
Nieistotna réznica (wyztobienie w cokole zaworu, $ciecie) nie moze powodowac, ze wzdr i produkt
wywotuja na zorientowanym uzytkowniku, ktérym jest indywidualny inwestor wykanczajacy lokal
mieszkalny lub uzytkowy, odmienne ogdélne wrazenie. W przekonaniu uprawnionej, zakres

swobody twdrczej jest w tym przypadku znaczny.



Obowigzana zostata dwukrotnie wezwana do zaniechania naruszen 30 IVi 16 VI 2010 r., nie

zastosowata sie jednak, nadal wprowadzajgc do obrotu sporne produkty.

Uprawniona powotala, wynikajace z przepisow prawa wspdlnotowego i krajowego
roszczenia stuzacego jej z tytutu rejestracji w OHIM wzoru wspoélnotowego nr 739941-0023,
wskazujac na to, Ze Zadane wnioskiem informacje s3 potrzebne do sformutowania zakazéw oraz
okreslenia wymiaru wyrzadzonej jej szkody i wysokosci bezpodstawnie uzyskanych przez
obowigzang korzysci, a takze sformutowania i zakresu podania orzeczenia do publicznej
wiadomosci. Na poparcie wniosku zaoferowata dowody rzeczowe, dowody z zeznan $wiadka, z

dokumentoéw, fotografii i wydrukoéw ze stron internetowych. (k.2-89, 149-150)

V spo6tka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Warszawie zazadata oddalenia wniosku i
zasgdzenia na jej rzecz od uprawnionej zwrotu kosztdw postepowania. Zakwestionowata wazno$¢
wzoru zarejestrowanego w OHIM pod nr 739941-0023, wskazujagc na brak nowosci i
indywidualnego charakteru. Ztozyta Kkatalogi, dowodzac, ze przed zgloszeniem wzoru
wspolnotowego publicznie znany byt identyczny produkt S GmbH & Co. KG. Wskazata takze, iz wzor
stanowi element produktu ztozonego (zestawu zawor6éw), przy ocenie jego nowoSci i
indywidualnego charakteru nalezy uwzgledni¢ wytacznie tylko te cechy, ktoére sg widoczne podczas
zwyklego uzywania tego produktu, tymczasem przedmiotem rejestracji sg takze te elementy, ktore

zostaja zakryte w efekcie montazu zaworu sanitarnego.

Wyjaénita, Zze obecnie nie wprowadza juz do obrotu kwestionowanego zestawu LUX-1,
natomiast zestaw LUX-3 r6zni sie od wzoru wnioskodawcy $cieciem, na tyle, Ze na zorientowanym
uzytkowniku wywotuje odmienne ogélne wrazenie. Wzdr uciele$niony w produkcie ¥V ma wiasny

indywidualny charakter.

Na poparcie zarzutow zawnioskowata dowody z dokumentoéw, fotografii i zeznan

Swiadkow. (k.95-114, 118-143, 149-150)

Sad ustalil, Zze : S spoélce z ograniczong odpowiedzialnos$ci a w Poznaniu stuzy prawo do
wzoru wspoélnotowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante pod numerem 739941-0023 w dniu zgtoszenia 12 VI 2007 r., o czym opublikowano 21 VIII

2007 r., przedstawiajgcego armature sanitarng (zestaw) :



0023.1 0023.2
(
0023.3 0023.4 0023.5

(bezsporne - tak tez Swiadectwo OHIM k.24-36)

Wazno$¢ tego wzoru jest kwestionowana przez obowigzana, ze wzgledu na brak jego
nowosci i indywidualnego charakteru. Z katalogu S GmbH & Co. KG wynika, Ze przed zgtoszeniem
publicznie znany byt identyczny produkt. (dowdd : kopie stron katalogéw k.106, 108, 124)
Dotychczas nie toczy sie postepowanie o uniewaznienie wzoru wspélnotowego nr 739941-0023.

(bezsporne)

V spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie produkuje zestawy, oferowane do
sprzedazy pod nazwg handlowg LUX-3, poprzednio takze LUX-1 (bezsporne), ktérych elementem
s3 zawory, roznigce sie od wzoru wyraznym S$cieciem naroznika, tak Ze na zorientowanym
uzytkowniku koncowym, w ktérego domu zostaty zainstalowane, w czes$ci widocznej podczas
zwyktego uzytkowania wywotujg odmienne ogdélne wrazenie. (ocena normatywna dokonana na

podstawie dowodow rzeczowych i przedstawienia wzoru w Swiadectwie rejestracji)

Sad zwazyt co nastepuje :

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5 1 2002 r. Dz.U.UE.L.02.3.1) stworzylo ujednolicony system
nabywania prawa wytgcznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Wspélnoty (obecnie
Unii Europejskiej) i jednolitego systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporzadzenie zawiera legalng
definicje, wg ktérej wzorem jest postac¢ catego produktu lub jego czesci, wynikajgca w szczego6lnosci
z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatbw samego produktu lub jego
ornamentacji (art. 3a). Produktem jest kazdy przedmiot przemystowy lub rekodzielniczy, wtaczajac

w to m.in. cze$ci przeznaczone do stworzenia produktu ztozonego, opakowanie, wyglad
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zewnetrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylgczeniem programéw

komputerowych.

Wyglad przejawia sie w zewnetrznych cechach charakterystycznych produktu, tzn. w jego
formie i uksztattowaniu albo w samym jego przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii,
konturéw, doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W wygladzie
zewnetrznym produktu mieszcza sie wszystkie jego charakterystyczne cechy, ktore sg wizualnie
postrzegalne, widoczne w czasie normalnego uzytkowania przez uzytkownika finalnego. (tak M.
PoZniak-Niedzielska Wzdr wspélnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i
oznaczen geograficznych 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)

Zarejestrowany wzor wspdlnotowy 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 okresow piecioletnich, facznie do 25 lat. Powstaje w
ten sposob wytaczne prawo z rejestracji, polegajace na uzywaniu i zakazywaniu osobom trzecim
uzywania tego wzoru, obejmujgcych w szczeg6lnosci 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).

Przepis art. 85 ust. 1 naklada na sady rozstrzygajagce o naruszeniu lub zagrozeniu
naruszenia zarejestrowanego wzoru wspoélnotowego obowigzek uznania wzoru za wazny.
Domniemanie wazno$ci moze by¢ skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wytacznie w

trybie postepowania w sprawie o uniewaznienie, wywotanego :
+ wnioskiem ztozonym w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego lub
+ pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie. (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84).

Jednakze, zgodnie z art. 90 ust. 2, w postepowaniu dotyczacym Srodkow tymczasowych,
wlacznie z zabezpieczajacymi, dopuszczalny jest zarzut niewaznosci wzoru wspolnotowego

podniesiony w inny spos6b niz w drodze powddztwa wzajemnego.

Z rejestracji wzoru wspolnotowego wynikajg dla uprawnionego roszczenia zakazowe
wzgledem osoby, ktora narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajac do
obrotu, czy przechowujgc produkty, w ktérych inkorporowany jest wzoér. Dla oceny naruszenia
istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do
zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru, ze nie wywotuje on na zorientowanym uzytkowniku
innego ogdlnego wrazenia, uwzglednia sie przy tym stopien swobody tworcy przy opracowywaniu

wzoru.



Zakres ochrony okre$laja cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w
dokumentacji ztozonej przy wniosku o rejestracje, postrzegalne zmystem wzroku. Dyrektywa nr
98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 X 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w
wersji angielskiej w sposéb wyraZzny odnosi sie do tych wtasnie cech. (shown visibly) Zakres
ochrony bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim
stopniu. Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy roéznig sie jedynie nieistotnymi
szczegb6tami. (art.5 ust.2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy zatem wytacznie jego
identycznos$¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczacych szczegétach w poréwnaniu z
wzorem udostepnionym wczes$niej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu
lub w jakikolwiek inny sposéb. Tylko zatem rézZnice cech istotnych pozwalajq uznacd, ze poréwnywane
wzory nie sq identyczne. (tak K. Szczepanowska-Koztowska Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie

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

Wz6r wspdlnotowy podlega ochronie w takim zakresie, w jakim- acznie - jest nowy i
posiada indywidualny charakter. (art. 4 ust.1) Wzo6r stosowany lub zawarty w produkcie, ktory
stanowi cze$¢ sktadowa produktu ztozonego, jest uwazany za nowy i posiada indywidualny

charakter jedynie:

a) jezeli czes¢ sktadowa wiaczona do produktu ztozonego pozostaje widoczna podczas zwyktego

uzywania tego produktu; i

b)  w stopniu, w jakim te widoczne cechy cze$ci sktadowej speiniajg swoje wymogi co do nowosci

i indywidualnego charakteru. (ust. 2)

"Zwykte uzywanie" w rozumieniu ust. 2 lit. a) oznacza uzywanie przez uzytkownika koncowego,

wyltaczajac konserwacje, obstuge i naprawe. (ust. 3)

Zarejestrowany wzdr uwaza sie za nowy, jesli wzor identyczny nie zostal udostepniony
publicznie przed datg ztozenia wniosku o rejestracje lub, jesli wystgpiono o pierwszenstwo, przed
datg pierwszenstwa. (art. 5 ust.1b) Uwaza sie, ze wzdr udostepniono publicznie, jezeli zostat on
opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposéb, wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w
inny spos6b ujawniony przed datg wskazang w art. 5 ust. 1ai art. 6 ust.1a lub w art. 5 ust.1b i art. 6
ust.1b, z wyjatkiem, gdy wydarzenia te nie mogty sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyktego
toku prowadzenia spraw Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajagcym w Unii

Europejskiej.

Zarejestrowany wzor wspdlnotowy cechuje indywidualny charakter, jesli cato$ciowe
(ogdlne) wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie
wywiera na takim uzytkowniku wzor, ktéry zostal udostepniony publicznie przed data dokonania
zgtoszenia wzoru do rejestracji, od ktérej ma by¢ chroniony lub, jesli zastrzeZono pierwszenstwo,

przed datg pierwszenstwa. (art. 6 ust.1b) Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod
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uwage stopien swobody twoércy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Okreslenie, czy wzdér ma
indywidualny charakter, powinno by¢ uzaleznione od faktu, czy ogdlne wrazenie wywierane na
poinformowanym uzytkowniku dokonujgcym oglqdu danego wzoru rézni sie wyraznie od wrazenia
zwiqzanego z istniejqcq catosciq wzoru, przy uwzglednieniu natury produktu, do ktérego odnosi sie
wzdr lub w ktérym sie zawiera, w szczegdlnosci do sektora przemystu, do ktdrego nalezy, oraz stopien

swobody twdrcy podczas tworzenia danego wzoru. (pkt 14 Preambuty)

Oceniajac indywidualny charakter wzoru Sad musi rozwazy¢ na ile utrudnione jest w danej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode te
mogg ogranicza¢ narzucane projektantom wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe,
ewentualnie takze tendencje panujace w modzie, czy gusta nabywcéw. Ocena indywidualnego
charakteru rysunku lub modelu opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie wywotuje on na
zorientowanym uzytkowniku (informed user, l'utilisateur averti) w odniesieniu do tego co
poprzednio istniato w tej samej dziedzinie produktow. Wrazenie to musi by¢ wyraznie odmienne.
Bez znaczenia jest, Ze wzor rézni sie od wcze$niejszego rysunku lub modelu pewna, nawet duza
liczba szczeg6tow, jesli mimo wszystko zorientowany uzytkownik (bardziej obiektywny, wnikliwy,
posiadajacy lepsza znajomo$¢ przedmiotu, uzywajacy go i postugujacy sie nim jako znawca) odnosi

wrazenie, ze widziat juz taki wzér. (déja vu)

Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos$¢
odroézniajagcg go od innych, Ze bedzie moégt by¢ zindywidualizowany przez zorientowanego
uzytkownika. (tak M. Pozniak-Niedzielska Wzdr wspdlnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa
2004 s.57-59) Wymadg, by byt to uzytkownik zorientowany, wskazuje na koniecznos¢ ograniczenia
kregu uzytkownikéw relewantnych dla oceny ogdlnego wrazenia. To zorientowanie powinno by¢
zatem pewnym "wyczuleniem” takiego odbiorcy, polegajgcym na swiadomosci rdoznej postaci
przedmiotow materialnych jako efektu intelektualnego, kreatywnego wysitku, a w efekcie sktonnosci
do wyboru okreslonego produktu ze wzgledu na jego cechy wizualne. (tak K.Szczepanowska-

Koztowska Zdolnos¢ (...) s.45-50)

Okre$lenie zorientowany uzytkownik stanowi pewne nawigzanie do terminu znawca
uzywanego w odniesieniu do wynalazkéw (art. 26 p.w.p.). Podobienstwo wzoréw nie moze by¢
jednak oceniane przez ekspertow z danej dziedziny wzornictwa lecz przez osoby, ktére maja
wystarczajacy zaséb ogdlnej wiedzy, aby dokonac¢ oceny, gdyz jako uzytkownicy produktu dobrze
go znaja. Sad podziela poglad prof. Marii Pozniak-Niedzielskiej, Ze zorientowany (u$wiadomiony)
uzytkownik to taki, ktéry jest bardziej przenikliwy i ma lepsza znajomo$¢ przedmiotu. Nie jest to
sam tworca, przecietny odbiorca ani znawca w okreSlonej dziedzinie lecz osoba, ktéra tkwi
pomiedzy nimi. Od zorientowanego uzytkownika wymaga sie okreslonych kwalifikacji, zatem nie

moze nim by¢ nabywca (konsument) lecz osoba, ktéra uzywa przedmiotu i postuguje sie nim jako
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znawca. Niekoniecznie musi to by¢ finalny uzytkownik. (M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw
przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, M.PozZniak-
Niedzielska, ].Sieficzylo-Chlabicz Europejskie prawo wzoréw przemystowych. Oficyna a Wolters
Kluwer business Warszawa 2010 s.36-46por takze wyroki Sgdu Unii Europejskiej z 18 111 2010 r. w
sprawie T-9/07 PepsiCo, z 22 VI 2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch, z 16 XII 2010 r. w
sprawie T-513/09 Jose Manuel Baena Grupo, z 16 VI 2011 r. w sprawie T-68/10 Sphere Time, z 9 IX
2011 r. w sprawie T-10/08 Kwang Yang Motor)

Przed przystapieniem do oceny nowosci i indywidualnego charakteru spornego wzoruy,
nalezy wyjasni¢, Zze ma ona charakter normatywny. Podobnie jak w sprawach o naruszenie praw do
znakow towarowych, w ktérych sad rozstrzyga o istnieniu ryzyka konfuzji z punktu widzenia
przecietnego konsumenta, do kompetencji sadu nalezy takze ocena odmiennosci lub jej braku
ogo6lnego wrazenia, jakie na zorientowanym uzytkowniku wywotuje wzor uniewazniany oraz
wzory, ktore zostaty wcze$niej publicznie ujawnione. (tak Sad Unii Europejskiej w wyroku z 22 VI
2010 r. w sprawie T-153/08 Shenzhen/Bosch) Normatywna ocena sadu, ktéry orzeka na podstawie
zaoferowanego mu materiatlu dowodowego, naktada na obydwie strony procesu obowigzek
zgtoszenia i udowodnienia ich twierdzen, stuzacych okresleniu cech determinujacych ogélne
wrazenie, elementéw drugorzednych, cech wynikajacych z funkcji produktu, w ktérym wzér jest
lub ma by¢ zastosowany, wskazanie przepisow decydujacych o jego ewentualnej standaryzacji, a

takze zakreslenie granic swobody twoérczej przy opracowywaniu danego rodzaju wzorow.

W sprawach wzoréw wspdélnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a
w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaré6wno 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 dziatan naruszajgcych lub grozacych naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

c. zajecie materiatéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajacej mierze do wytworzenia
podrobionych doébr, jezeli ich wtasciciel wiedziat do jakich celéw byty uzyte lub w okres§lonych
okolicznosciach byto to oczywiste,

d. wszelkie $rodki pozwalajace na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okres$lonych
okoliczno$ciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego
miedzynarodowego panstwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie grozito lub miato miejsce. (art.
89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspoélnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym,

niezbedne $rodki zapewniajgce przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2)



Na zasadzie ust. 2 art. 89, Sad podejmuje niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie
$srodkéw wymienionych w ust. 1., zgodne z prawem krajowym. Art. 90 ust. 1 Rozporzadzenia
stanowi za$, Ze do sadéw Panstwa Cztonkowskiego moga by¢ sktadane wnioski o zastosowanie
srodkow tymczasowych - zabezpieczajacych prawa z rejestracji wzoru Wspodlnoty, 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, ktérej ustawa na
to zezwala, mozZe zada¢ zaniechania naruszania i usuniecia jego skutkéw oraz wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze naprawienia szkody na zasadach ogoélnych. Ustawa nie
normuje w sposob odrebny sposobu udzielania zabezpieczenia praw wtasno$ci przemystowe;j,

kwestie te regulujg zatem ogdlne zasady Kodeksu postepowania cywilnego. (art. 730 i nast.)

Uprawnionemu shuza takze zadania okreslone w art. 2861 p.w.p., zgodnie z ktérym, sad
wilasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wlasnos$ci przemystowej miejsca, w ktérym
sprawca wykonuje dziatalno$¢ lub w ktérym znajduje sie jego majatek, takze przed wytoczeniem
powddztwa, rozpoznaje, nie pézniej 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 naruszajacego do udzielenia
informacji, ktére sa niezbedne do dochodzenia roszczen okre§lonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust.
1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych prawo ochronne lub
prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. (ust. 1 pkt 2)

Informacje te moga dotyczy¢ wytacznie :

1. firm (nazw) i adreséw producentéw, wytwdrcow, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych
poprzednich posiadaczy towardw lub $wiadczacych ustugi, ktére naruszaja prawo ochronne lub
prawo z rejestracji, jak réwniez przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych
sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug;

2. ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych towardéw lub
ustug naruszajacych prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a takze cen uiszczonych za te

towary lub ustugi. (ust. 2)

Whbrew 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, bedgc 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
formutowac roszczen, z ktérymi ewentualnie w przysztosci wystapi na droge sagdowa. Powinien je

jednak okresli¢ rodzajowo, wskazujac przeciwko komu zamierza z nimi wystapi¢, czy beda to
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zadania zakazowe, odszkodowawcze, czy zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci. (art. 9
rozporz. i art. 296 ust. 1 p.w.p.) Kazde z tych roszczen moze bowiem uzasadnia¢ udzielenie
odmiennych informacji. Ustawodawca uzywa w art. 2861 ust. 1 pkt 2 p.w.p. okres$lenia informacje
niezbedne, w znaczeniu takich, ktérych udostepnienie jest konieczne ze wzgledu na potrzebe
przedstawienia przez uprawnionego juz w pozwie (art. 47912 § 1 k.p.c.) twierdzen i dowodéw na
ich poparcie odnoszacych sie do okoliczno$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 odpowiedzialno$ci okreslonego podmiotu z tytutu naruszenia przezen praw wiasnosci
przemystowej. Uzyskane informacje pozwolg mu na podjecie decyzji co do wystgpienia wzgledem
naruszyciela (lub naruszycieli) z odpowiednimi roszczeniami. Nie moze by¢ w tym przypadku
mowy ograniczeniu do 14 dni mozliwo$ci wniesienia pozwu i ewentualnym upadku zabezpieczenia
po uptywie zakres$lonego 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 wilasno$ci przemystowej, w
niniejszej sprawie naruszenia praw z rejestracji wzoru wspolnotowego nr 739941-0023. Nie jest
ono tozsame z obowigzkiem udowodnienia zasadnosci roszczenia. Aby dokona¢ prawidtowe;j
interpretacji pojecia wysoce uprawdopodobnionego naruszenia nalezy odwota¢ sie do brzmienia
Dyrektywy nr 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw witasnosci intelektualnej, ktéra w art. 8 ust. 1 stanowi, ze Panstwa
Cztonkowskie zapewniaja, Ze, w konteks$cie postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa
wilasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zZadanie powoda,
wlasciwe organy sagdowe moga nakazaé¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach
dystrybucji towarédw lub ustug naruszajacych prawo wtasnosci intelektualnej przez naruszajacego

i/lub jakakolwiek inng osobe.

Przedstawione rozwazania obrazuja skale skomplikowania spraw o naruszenie praw z
rejestracji wzoréw wspolnotowych, wielo$¢ kwestii, ktoére podlegaja badaniu i ocenie
poprzedzajacej rozstrzygniecie o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony. W sytuacji sporu
stron o wazno$¢ prawa wylgcznego, zakres wynikajacej z niego ochrony i jego naruszenie,
utrudnione bedzie zatem uzyskanie dostepu do informacji w trybie postepowania okreslonego w

art. 286! p.w.p.

W przekonaniu Sgdu, w niniejszej sprawie wnioskodawca nie sprostat obowigzkowi

uprawdopodobnienia naruszenia przez spétke V prawa z rejestracji wzoru wspdélnotowego nr
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739941-0023, a w konsekwencji istnienia podstaw do udzielenia mu przez obowigzang zadanych
informacji. Przeciwko uwzglednieniu wniosku przemawia przede wszystkim opieszato$¢
uprawnionej w podjeciu dziataii majacych na celu ochrone jej wytacznoéci. Swiadoma naruszenia,
co najmniej od kwietnia 2010 r. (korespondencja k.37-69, opinia prywatna k.70-79), uprawniona
nie wystgpita na droge sadowa z zadaniami zakazowymi, do ktérych dochodzenia nie jest
niezbedne udzielenie przez potencjalnego naruszyciela informacji jakie dziatania podejmuje
(wytwarza, czy importuje wprowadzane do obrotu i oferowane produkty). Powddztwo nie wymaga
az tak daleko idacej precyzji, przeciwnie, w praktyce orzekania w tego rodzaju sprawach
uprawnieni wystepuja zwykle o zakazanie naruszycielowi uzywania ich wzoru w jakikolwiek

sposéb.

Powo6dztwo oparte na podstawie art. 89 ust. 1a. pozwolitoby na zweryfikowanie waznosci
wzoru wspolnotowego, ktéra byta przez obowigzang kwestionowana w korespondencji
przesadowej, a takze na okreslenie zakresu ochrony i faktu naruszenia prawa. Uprawniona
tymczasem zwlekata ponad péttora roku, aby dopiero w koncu listopada 2011 r. wystapi¢ z
roszczeniem informacyjnym. Przekonuje to o braku zainteresowania uzyskaniem natychmiastowej
ochrony i usunieciem skutkéw naruszenia, ktérym stuza srodki tymczasowe okres$lone art. 286!
p-w.p. Postepowanie to jest ukierunkowane na szybkie rozstrzygniecie o obowiazku udzielenia
informacji, tymczasem uprawnionej wyraznie nie zalezZy na niezwlocznym przerwaniu dziatan

naruszajacych jej prawa ani minimalizacji skutkéw dokonanych juz naruszen.

Przeciwko zobowigzaniu spotki V do udzielenia zadanych informacji przemawiaja
uzasadnione watpliwosci Sadu co do naruszenia prawa S. Prawo z rejestracji wzoru
wspdlnotowego ma w duzej mierze charakter formalny. Urzad rejestracyjny nie bada nowosci ani
indywidualnego charakteru zgtaszanego wzoru, ktéry - pomimo obowigzujacego domniemania z
art. 85 ust. 1 rozporzadzenia - nie jest wolny od zarzutu niewazno$ci, ktéory moze by¢ zgtoszony
takze w postepowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia lub zastosowanie $rodkéw

tymczasowych.

Doswiadczenie Sadu w rozstrzyganiu tego rodzaju sporéw przekonuje, Ze ocena faktu
naruszenia jej prawa nie jest az tak prosta, za jaka uznaje ja uprawniona. Przeciwnie, Sad jest

obowiazany wzigé pod uwage liczne aspekty, aby stwierdzic¢ :

+ jaki jest zakres ochrony wzoru : ktére z jego elementéw sg nowe i majg indywidualny
charakter, jakim zakresie sg one determinowane funkcjg techniczng produktu, w ktérym
wz0r zostal zastosowany, jaki jest zakres swobody twoérczej,

+ ktéry z elementéw czeSci sktadowej produktu jest widoczny podczas jego zwyktego

uzywania przez uzytkownika koncowego,
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+ czy wzor zawarty w kwestionowanym produkcie powiela te cechy, ktére sg decydujace dla
okreslenia zakresu ochrony wzoru wspoélnotowego, tak iz nie wywoluja one na

zorientowanym uzytkowniku odmiennego og6lnego wrazenia.

Zdaniem Sadu, sprzeczno$¢ twierdzen stron w kwestiach istotnych dla oceny naruszenia
oraz zaoferowany przez nie materiat dowodowy wytaczajg wuznanie, Ze uprawniony
uprawdopodobnit w wysokim - graniczacym z udowodnieniem - stopniu, iz doszto do naruszenia
jego prawa. Udzielenie ochrony wzorowi wspoélnotowemu nr 739941-0023 wymaga
przeprowadzenia w szerokim zakresie postepowania dowodowego. Mamy tu bowiem do czynienia

z licznymi kwestiami spornymi, ktére nalezy wyjasni¢ i rozstrzygna¢ przed wydaniem orzeczenia.

Ramy postepowania w sprawie o udzielenie zabezpieczenia, czy o zobowigzanie do
udzielenia informacji wykluczajg dokonanie przez Sad koniecznych ustalen, w szczeg6lnosci
prowadzenie dowodu z zeznan Swiadkéw lub z opinii biegtego. Nalezy zauwazy¢, Ze strony spieraja
sie w kwestiach zasadniczych, co do osoby zorientowanego uzytkownika, ktérego og6lne wrazenie
decydowac bedzie o podobienstwie lub odmienno$ci wzoru i przeciwstawionego mu produktu, co
do wskazania elementéw funkcjonalnych i tych widocznych w trakcie normalnego uzytkowania, co

do zakresu swobody tworcze;.

Zarzuty podnoszone przez obowiagzang skutecznie wylaczyly mozliwo$¢ uznania, ze
istotnie doszlo do naruszenia prawa wylacznego. Juz na tym etapie postepowania nalezy uznac
za przekonujacy zarzut braku indywidualnego charakteru wzoru wspoélnotowego nr 739941-0023.
Produkt przedstawiony w katalogach S, publicznie znany przed zgtoszeniem wzoru, w widocznym
podczas zwyklego uzytkowania elemencie korpusu, nie wywotuje na zorientowanym uzytkowniku

odmiennego ogblnego wrazenia. (k.106, 108, 124)

Zdaniem Sadu, uprawniony powinien podda¢ swoje roszczenie weryfikacji w ramach
zwyktego postepowania, w ktédrym Sad bedzie miat mozliwo$¢é poczynienia ustalen wszystkich
okolicznosci istotnych dla rozstrzygniecia sporu, a po stwierdzeniu, ze faktycznie doszto do
naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspdlnotowego, zobowiaze naruszyciela do udzielenia
informacji niezbednych do rozstrzygniecia o roszczeniu odszkodowawczym, zwrocie
bezpodstawnie uiszczonych korzysci, o sankcjach zakazowych i sposobie usuniecia skutkéw

naruszenia.

Z tych wzgleddw, Sad postanowil o oddaleniu wniosku sp6iki S (a contrario art. 2861 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.
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